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ONSOZ

Ulkemiz son yillarda gdsterdigi teknoljik gelismeler ve kiiresel ekonominin
Oonemli bir pargasi olmasi ile patent hukuku alaninda da kaginilmaz olarak uluslar
aras1 alanda yer almaktadir. Milletleraras1 s6zlesmelerle iilkeler miimkiin oldugunca
yeknesak bir patent hukuku mevzuati olusturma ¢abasi i¢inde gériinmektedirler. Bu
cabalarin daha c¢ok gelismis iilkelerin gelismekte olan iilkeler iizerindeki baskisi

seklinde tezahiir ettigi de bir gergektir.

Patent hukukunun gelisimi goz Oniline alindiginda, teknoloji gelistirme
konusunda lider iilkelerin Oncelikle i¢ hukuklarinda ve sonradan milletlerarasi
sozlesmelerle diger iilkelerde patent hukukunu yerlestirdikeri, bu alanda uzman
calisanlar itina ile yetistirdikleri goriilmektedir. Bu alan teknik alan1 ve hukuku bir
arada igermekle ¢ok disiplinli bir bilim noktasina evrilmistir. Nitekim, diinyada
patent uzmanlart ¢ok zaman teknik kisilerle hukukgulari birlikte c¢alismaya

zorlamakta hatta iki alan1 birden bilen uzmanlarin yetismesini gerekli kilmaktadir.

Iste bu gereklilik goz 6niinde bulundurularak, kimya miihendisligi ve hukuk
formasyonlarii kullanmak suretiyle bu alanda bir ¢aligma yapmanin faydali olacagi
diistincesiyle yola ¢ikilmis ve sonucunda uygulamada faydali olabilecegine

inandigim bu tez ortaya ¢ikmustir.

Bu calismada bir ¢ok yabanci kaynaktan faydalanmakla birlikte Tiirkiye’deki
az sayidaki yaymlardan da miimkiin oldugunca istifade edilmistir. Yakin gelecekte
Tiirkiye’deki ¢aligmalarin artmast bu alandaki uzmanlagsmayr da beraberinde
getirecektir. Bu calismanin da 6zellikle kimya endiistrisi i¢in 6n ayak olmasini

temenni ederim.

Calismamda benden yardimlarini esirgemeyen ve o6zellikle de beni bu alana
tesvik eden sayin damisman hocam Prof. Dr. Ibrahim Hamdi Yasaman’a, yogun
sorularim i¢in mesai harcamaktan hicbir zaman kaginmamis, kaynak bulmamda
azami gayret gdstermis, dahasi ve en 6nemlisi zor anlarda beni hep cesaretlendirmis
olan sayin Dr. Fiiliirya Yusufoglu’ya, ayrica yliksek lisans 6grenimime basladigim
ilk gilinlerde birlikte ¢alisiyor oldugum ve derslere katilimim icin gereken esnekligi

bana saglamis olan Jose Fernando Rodriguez, Peter Blocken ve Aslan Mert’e ve



zaman zaman fikir alis-verisinde bulundugum Yrd. Do¢ Dr. Ozgiir Oztiirk’e

tesekkiirli borg bilirim.

Son olarak hayatim boyunca bana olan inanglari ve maddi-manevi destekleri
ile beni her konuda cesaretlendiren, en zor giinlerimde deyim yerindeyse
kendilerinden vazgecip yanimda olan sevgili annem Nafiye Bilgin, sevgili babam

Ishak Bilgin ve biricik ablam Bilge Bilgin’e de tesekkiir ederim, iyi ki varsiniz. ..

Ozkan Bilgin
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RESUME

Le sujet de cette these est “La nouveauté des inventions brevetables dans le
domaine de la chimie”. Le droit de drevet est une branche interdisciplinaire ou les
juristes doivent collaborer avec les spécialisted dans des domaines techniques. Pour
écrire proprement cette these, il faut avoir une formation juridique et une formation
dans le domaines de la chimie. Dans ce but on a choisit un sujet ou mes
connaissances dans le domaine de la chimie et dans le domaine de droit seront

utilisés simultanément.

L’invention est une notion vaste, différente de celle du brevet. L’ invention est
la création d’une nouvelle configuration, composition, matiere, dispositif ou
porcessus. Le brevet n’est pas accordé pour chaque invention. La recherche des
conditions de brevetabilité est trés importante. Si une invention a un caractere
technique, est nouvelle, n’est pas évidente et apte d’une application industrielle elle
peut étre protégée par un brevet. Ainsi I’invention n’est pas une des conditions de
brevetabilit¢é mais [’objet méme du brevet. La premiere des conditions de
brevetabilité est le caractére technique de I’invention. Si une invention n’a pas un
caractére technique elle ne peut pas étre brevetée. La deuxieme condition est la
nouveauté de I’invention. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est
pas comprise dans I’Etat de la technique. L’état de la techniche est tout ce qui a été
rendu accessible au public avant la date de dépot de la demande. La troisieme des
condition est I’activité inventive. Une invention est considérée comme impliquant
une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une
maniere ¢évidente de 1'état de la technique. La derniere des conditions c’est
léappliaction industrielle de I’invention. Une invention est considérée comme
susceptible d'application industrielle si son objet peut étre fabriqué ou utilisé dans
tout genre d'industrie, y compris l'agriculture. Ne sont pas considérés comme des
inventions les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes
mathématiques ; les créations esthétiques ; les plans, principes et méthodes dans
I'exercice d'activités intellectuelles, en matiere de jeu ou dans le domaine des
activités €économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs; les présentations
d'informations. Les brevets ne sont pas délivrés pour les inventions dont la

publication ou la mise en oeuvre serait contraire a l'ordre public ou aux bonnes
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moeurs, la mise en oeuvre d'une invention ne pouvant étre considérée comme telle du
seul fait qu'elle est interdite, par une disposition 1égale ou réglementaire ; les variétés
végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques
d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux

procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.

Il y a quatre exigences que doit remplir une invention pour étre brevetable : il
doit s'agir d'une "invention", et, si tel est le cas, celle-ci doit satisfaire aux exigences
de nouveauté, d'activité inventive et d'applicabilité industrielle. Ces quatre exigences
sont pour l'essentiel des critéres de brevetabilit¢ distincts et indépendants, qui
peuvent donner lieu a des objections concomitantes. La nouveauté, notamment, n'est
pas une condition a remplir pour qu'il y ait invention, mais une exigence de

brevetabilité distincte.

L’exigence de nouveauté, admise de tout temps se comprend mieux lorsque
I’on rappelle que la finalit¢ du brevet est de récompenser non point tant 1’effort
créateur lui-méme, que I’enrichissement de la collectivité par la divulgation

publique, dans one demande de brevet publié par 1’office de dépot.

Une invention ne peut étre brevetée que si elle est nouvelle. Une invention est
considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans I'état de la technique. Le
but est d'exclure I'état de la technique du domaine de la brevetabilité. Pour
déterminer si une invention est nouvelle, il convient tout d'abord de définir ce qui
appartient a 1'état de la technique, quel est I'état de la technique a prendre en
considération et quel en est le contenu. Il faut ensuite comparer l'invention avec 1'état

de la technique ainsi défini et enfin déterminer si elle s'en distingue. Si l'invention se

distingue de cet état de la technique, elle est nouvelle.

Seule une antériorité de toutes pieces ou complete est susceptible de détruire
la nouveauté de I’invention. Pour étre comprise dans 1’état de la technique et étre
privée de nouveauté. L’invention est donc nouvelle si on ne la retrouve pas telle
quelle dans I’¢état de la technique. Peu importe le moyen de divulgation. L’antériorité
est constituée aussi bien par une description écrite ou orale, que par une utilisation de
I’invention. Méme si elle comporte des caractéristiques communes avec un objet
antérieur connu, il suffit alors pour que I’invention soit considérée comme nouvelle,

qu’elle comporte des caractéristiques propres.
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L’état de la technique, don I’appréciation de la nouveauté d’une invention en
premier lieu de déterminer I’étendue, est constitu¢ par tout ce qui est accessible au
public avant la date de dépdt de la demande de brevet par une description écrite ou

orale, un usage ou tout autre moyen.

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, le contenu de 1'état
de la technique doit étre interprété comme I'homme du métier pouvait le comprendre
a la date ou il été rendu accessible au public. Le fait d'interpréter un document en
utilisant des connaissances auxquelles les spécialistes n'ont eu acces qu'entre la date
de publication du document cité de I'état de la technique et la date de dépdt ou de
priorit¢ de la demande a examiner ou du brevet litigieux ne reléve plus de
l'appréciation de ce document dans le cadre de lI'examen de la nouveauté, mais de

I'examen de l'activité inventive.

Tout ce qui est connu, mais pas nécessairement accessible au public, n’est
donc pas dans I’Etat de la technique. Le cceur de la notion d’état de la technique
réside ainsi dans celle d’accessibilité au public. Les deux notions de fond sont « le

public » et « 1’accessibilité ».

Une invention est ainsi comprise dans 1’état de la technique lorsqu’elle est
communiquée ou rendue accessible ne serait-ce qu’a une personne autre que
I’inventeur a condition que cette personne ne soit pas par ’effet d’un contrat ou de la
loi, tenue a une obligation de confidentialité. Il est rappelé que le public, a la
disposition duquel I’invention doit avoir été mise avant le dép6t de la demande de
brevet pour que soit détruite la présomption légale de nouveauté de I’invention

brevetée, s’étend de toute personne quelconque non tenue au secret.

Pour appartenir a 1’état de la technique, 1’invention doit tout d’abord étre
intellectuellement accessible en ce sens que la ou les personnes qui y ont eu accés
doivent avoir été en mesure de la connaitre et de la comprendre pour pouvoir la
réproduire. L’invention n’est pas dans I’état de la technique si les personnes a la
disposition desquelles elle a ét€ mise n’ont pas été a meme de comprendre et ne sont
des lors pas susceptibles de la réproduire ou de la communiquer a d’autres. A défaut,
en I’absence de toute possibilité de reproduire 1’invention ou de la communiquer a un
tiers, celle-ci ne peut etre considérée comme ayant été rendue accessible au public.

L’aptitude a la compréhention de I’invention s’apprécie pas référence a I’homme du
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métier, doté comme en matiere d’activité inventive des connaissances ordinaires du
domaine technique dont releve I’invention. L’invention est alors considérée comme
non divulguée si la personne y ayant eu acces n’avait pas les connaissances de
I’homme du métier ou si ’homme du métier ne pouvait pas la comprendre a I’aide de

ses connaissances ordinaires.

I arrive fréquemment que I'état de la technique comprenne des documents
contenant des enseignements techniques décrits au moyen de notions générales, qui
incluent eux-mémes un certain nombre d'enseignements techniques particuliers.
Lorsqu'il s'agit d'apprécier la nouveauté¢ d'un objet relevant d'une telle notion
générale comprise dans 1'état de la technique, la question se pose de savoir si l'objet
revendiqué était en tout ou partie accessible au public par cette notion générale.
Autrement dit, il importe de savoir si la notion générale employée dans le document
cité de I'état de la technique divulgue déja l'objet défini par une notion particuliére
dans la revendication. Dans un tel cas, il y a lieu d'établir soigneusement ce qui a été
divulgué¢ par le document en question. C'est principalement en chimie que l'on
rencontre de telles notions générales dans la littérature spécialisée, et c'est la raison
pour laquelle la jurisprudence en la matiére concerne essentiellement ce domaine. A

cet égard, on peut distinguer deux types de cas :

a) l'appréciation de la nouveauté de substances ou de groupes de substances
chimiques par rapport a des formules générales (formules de Markush) dans

lesquelles elles sont comprises et

b) l'appréciation de la nouveauté de produits ou de procédés définis par des
domaines de parametres par rapport a des produits ou des procédés connus

caractérisés par des domaines de parametres plus larges ou qui se recoupent.

« Si ces cas différent pour l'essentiel sur le plan technique, les principes du

droit des brevets qui leur sont applicables sont néanmoins identiques

Les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou
animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal
("méthodes de traitement médical") sont exclues de la brevetabilité; cette disposition
ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la

mise en ceuvre d'une de ces méthodes.
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La décision T 231/85 reconnait la nouveauté de I’utilisation nouvelle d’un
produit connu. En I’occurrence, les revendications définissent 1’utilisation comme
antifongique d’un composé initialement connu pour améliorer la croissance des

plantes. Le mode de traitement est exactement le méme.

Suite a cette décision la question de la brevetabilit¢ de I’application nouvelle
d’une chose connue a été posée a la Grande Chambre de Recours. La Grande
Chambre de Recours a répondu affirmativement mais a la condition que cette
nouvelle utilisation induise un effet technique particulier. Cet effet technique ne

devait pas étre accessible lors de la précédente utilisation :en pratique, il faut

considérer s’il pouvait étre constaté par I’homme de métier. Par contre, le simple fait

d’expliquer un effet technique auparavant constaté ne confeére pas la nouveautg.

La Grande Chambre de recours a fait observer que l'inventeur d'une premiére
indication médicale peut obtenir une protection de la substance liée a son utilisation
médicale pour des substances ou compositions connues sans é&tre limité a des
substances ou compositions préparées dans une forme appropriée en vue d'une

application thérapeutique déterminée. Il bénéficie ainsi d'une protection trés large.

Dans le cadre de la révision de la CBE 2000, un nouvel article a été inséré
afin de protéger les deuxiémes utilisations médicales. Le nouvel article met un terme
a l'insécurité juridique qui plane sur la brevetabilité des applications thérapeutiques
ultérieures. Il permet sans équivoque d'obtenir pour toute nouvelle application
thérapeutique ultérieure d'une substance ou d'une composition déja connue comme
médicament la protection de produit limitée a un usage déterminé. Pour ce qui est des
applications ultérieures, cette protection équivaut a celle conférée par la

revendication de type suisse.

Dans cette these on fait aussi un travail comparatif entre la jurisprudence de

OEB et la jurisprudence et doctrine turc.
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ABSTRACT

The subject and the topic of this thesis is “Novelty Step for Chemical Industry
Related Patents”. Considering the historical developments in the world, today patent
law is a field at which the lawyers and technical experts work together, moreover
experts who are specialzed at both fields are very common in well develop countries

which means that patent law is has become a multi disciplinary profession.

While determining the subject of this thesis, the significance of this multi
disciplinary field was taken into account and a partial legal and techinal paper by
combining the formations of chemical engineering and law was considered to be

helpful for “novelty provision for chemical industry related patents”.

Albeit the subject of the thesis is novelty for chemical industry related patents,
it was necessary to mention about the other provisions for patentability in order to
explain novelty provision for patents. Therefore, the other provisions are mentioned

in several parts of the thesis where necessary.

Especially “technicality of the invention” has been regarded by European
Patent Office (EPO) Case Law as a seperate and independent provision of
patentability in recent years and this provision are examined preliminary before the
examination of the other provisions. After the “basic principles of patent law” and
before the “novelty”, technicality of invention was analyzed due to the fact that

technicality is now necessary to understand novelty well.

To wrap up, we can consider “tecnicality” as a seperate and indipendent
patentability provision besides the other classical three provisions, namely “novelt”,

“inventiveness” and “applicability to industry”

EPO Board of Appeals (EPOBA) used to apply “contribution approach “and
according to this approach, if the creation doesn’t contribute to the technical field, it
isn’t considered to be an invention as a patent law subject matter and couldn’t be
patented. However, EPOBA changed this apprach and as mentioned above
technicality is now a seperate and independent provision of patentability to be
examnined before novelty provision. The contribution to the technical field is

another examination step (inventive step) therefore, the contribution to technical field
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isn’t a must for the examination of technicality anymore. The invention is also taken
as a whole and the weigh of the tehnical items in the invention doesn’t have any
influence on the determnaition of the technicality. It is very possible to see patentable

inventions having very little technical items relative to invention itself.

Unpatentable inventions and creations which can’t be considered as invention
defined by PatKHK isn’t paralel to EPC articles. Despite it doesn’t create much
problems in the application, this inconsistance should be changed for the sake of

compatibility. The planned changes at PatKHK consists of suitable attempts.

Turkey follows “absolute novelty” approach likewise almost the rest of the
world for novelty of inventions. According to this doctrine, any information in the
world accessible by the people should be considered as reference for the examination
of novelty. Accessibility is enough to destro the novelty of an invention an actual
access isn’t a provision. However, it is stil under discussion which type of
information is accessible to the public. EPO Case Law developped quite clear and
coherent criteria for accessiblity to the public. One of the most important points is the

“obligation of secrecy”.

Two other importat difference between PatKHK and EPC are “priority rights”
and “grace period”. Considering the possbility for international application fort he
patent protection in Turkey besides the local application to Tiirk Patent Enstitiisii
(TPE), such differences can cause big problems. Therefore this incompatibility must
be solved fort he sake of ease of application and security of processes. In my opinion,
EPC applies very narrow grace period options. However especially the inventors
declerations must be protected from themselves at least for a short while and such an
allowance will definately encourage the inventors to declare their inventions as soon
as possible which fits to the basic theory of patent law. PatKHK looks beter in
comparison to EPC however, the grace period is so long that the indefinite and
unsecure period can be seen as a problem. As a result | rpopose to keep it as it is at
PatkKHK but shorten the time period.

Inventive step examination looks like a more detailed examination but not
only this fact, it has also its own rules, for example the combination of the references

are allowed for inventive step examination whereas it is not allowed for novelty
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examination. Despite this fact, the role of the imaginary skilled person in the art

mustn’t be underestimated for novelty examination.

Selection inventions are one of the most complicated area of patentability and
they can appear in several forms. Many EPOBA decisions applied photographic
novelty concept which means that the point which are seen very obviously by the
person skilled in the art consist of stat eof the art. This concept looks like neglecting
the role of person skilled in the art and criticized in the doctrine very heavily and
properly. Furthermore, many countries local courts vitiated some patents conferred

by EPO due to lack of novelty.

First medical indications are protected very broadly in patent systems. The
reason for such a broad protection is that the scope of the protection is defined by the
claims. If an inventor finds an application of a product in medical field, the claims
can be designed to have such a broad protection at the patent applicaiton. However,
suchs a broad protection is extreme in comparison to the information presented to the
public which is against the spirit of the patent law theory. The legal basis to prevent
such a broad protection would be the lack of clarity of the patent claims. According
to me, purpose related patent protection would be more sensible in medical field.

Actually, such an approach is valid for whole chemical related product patents.

Swiss-Type-Claims paved the way for second (further) medical indication
patents. However, such patent applicaitons have the clear legal basis after EPC 2000
and Swiss-Type-Claims will not be used anymore. On the other hand, PatKHK
doesn’t have any article about second medical use. However, the patent applications
for further medical use after 13 December 2007 can be patented since EPC 2000 is
effective in Turkey as of this date. On the other hand, the validity of the patent
applications with Swiss-Type-Claims before this date are open to interpretation of
PatKHK and EPC 1973 by Turkish authorities.

At second medical use, a known pharmaceutical for a medication is
discovered to be useul for another unknown medication and this new invention is
considered to be worth to protected by patent. When this known pharmceutical is
used as a medicaion, the other unknown effect is seen in reality but not recognized.
This is so called inherent knowledge and decide not to destroy the novelty. After this
case law, the question is asked that whether the same concept is applicable for further
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non-medical use and EPOBA ruled that it had already been accepted for further

medical use and had to be accepted for further non-medical use.

Although it isn’t seen from such a short abstract that patent law is a multi
disciplinary field consisting of both legal and technical profession, it is very clear
after a detailed survey on the topic. It is very obvious that multi disciplinary

education and experts are necessity rather than a choice in Turkey.
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OZET

Bu ¢alismanin konusu ve bashigi “Kimya Alanindaki Patentlerde Yenilik
Basamagidir”. Patent hukuku, tiim diinyadaki gelisimi ele alindiginda, artik
giinimiizde hukukc¢ularin ve teknik uzmanlarin bir arada calistiklari, hatta gelismis
iilkelerde uzmanlagsmanin daha da ileri goétiiriilmesi sayesinde her iki alan1 da ¢ok iyi
bilen kisilerin ¢alistiklar1 bir “disiplinler arasi” veya ‘“¢ok disiplinli” olarak

adlandirilan alanlardan birisidir.

Bu tezin konusu secilirken de disiplinler arasi arastirmalarin Onemi goz
ontinde bulundurulmus, kimya miihendisligi ve hukuk formasyonlariin yardimi ile
kimya endiistrisindeki patent uygulamalarmma dair kismi teknik ve hukuki bir

calismanin faydali olacag diistiniilmiistiir.

Calismamizin konusu her ne kadar kimya alanindaki patentlerde yenilik
basamagi da olsa, yenilik basamaginin anlasilabilmesi i¢in diger patent verilebilirlik
sartlarma da deginme geregi hasil olmus, bu alanlarla ilgili temel bazi bilgiler

calismanin igerisinde yeri geldigince sunulmustur.

Ozellikle de bulusun teknik alana dair olmas1 gerekliligi Avrupa Patent Ofisi
(EPO) ictihatlar ile gliniimiizde diger patentlenebilirlik sartlarindan ayr1 ve bagimsiz
bir sart olarak incelenmeye baslanmistir. Yine Avrupa Patent Ofisi igtihatlari, bu
kosulu diger patentlenebilirlik sartlarindan 6nce incelemektedir. Calismamizda da
patent hukukuna dair temel bazi prensiplerden bahsedildikten sonra ve yenilik
asamasina gecmeden Once patent konusu bulusun teknik sart kriteri agiklanmstir,

zira bu agiklama yenilik asamasinin anlasilabilmesi i¢in zorunlu olmaktadir.

Bunun sonucu olarak da klasik olarak bildigimiz patentlenebilirlik sartlar:
olan “yenilik”, “asikar olmama (bulug basamagi)” ve “sanayiye uygulanabilir olma”
yaninda “teknik alanla ilgili olma” kosulu da gilinlimiizde bagimsiz ve ayr1 bir

patentlenebilirlik sart1 olarak diigiiniilmelidir.

Eski EPOBA igtihatlar1 teknik sart ile ilgili olarak “katkisal yaklasim
(contrinution approach)” fikrini benimsiyordu. Bu fikre gore bulus teknik alana
katki yapmiyorsa patent hukuku anlaminda bulus olarak goriilmiiyordu ve

patentlenemiyordu. EPOBA bu ig¢tihadini degistirmistir, yukarida da deginildigi gibi



XX

teknik sart, diger patentlenebilirlik sartlarindan ayr1 bir sart olup diger sartlardan
bagimsiz bir incelemeyi gerekli kilmaktadir. Bu durumda teknige yapilan katki ayr
bir inceleme konusu olup bu katki, “teknik sart” incelemesinde aranmayacaktir.
Sonu¢ olarak teknik sart incelemesinde bulus bir biitiin olarak diisiiniilecektir ve
teknik unsurlarin teknik olmayan unsurlar karsisindaki agirligt da dikkate
alinmayacaktir. Bulus konusu yogun olarak teknik olmayan unsurlardan olusuyor
olsa bile teknik unsurlarin bulunmasi bulusun teknik alana ait olmasi i¢in yeterlidir.
Ustelik bu asamada teknige yapilmis bir katkinin varligi da aranmayacaktir, bu katki

diger inceleme alanlariin konusudur.

PatKHK tarafindan belirlenmis olan patentlenemez buluglar ile bulus
sayllmayan yenilikler Avrupa Patent Konvansiyonu (EPC) ile tutarsizlik
gostermektedir. Her ne kadar uygulamada onemli problemlerle karsilagilmiyor olsa
da bu konuda bir yeknesaklik uygun olacaktir. Bunun i¢in de PatKHK yapilmasi

planlanan degisiklikler yerinde goriilmelidir.

Hemen hemen diinyadaki tiim iilkelerdeki gibi Tiirkiye’de de “mutlak yenilik”
ilkesi benimsenmis olup, yenilik incelemesinde referans alinacak kaynaklari genel
olarak, toplumun erisimine ag¢ilmis olan diinyadaki tiim kaynaklar olarak
diisiinebiliriz. Burada 6nemli olan bilginin toplumun erisimine agilmis olmas1 olup,
fiilen bu bilgiye kisilerin ulagmis olmalar1 aranmamaktadir. Ne var ki, hangi tlirden
bilgilerin toplumun erisimine agilmis olduklar1 konusunda tartismalar devam etmekle
birlikte EPO Temyiz Kurulu igtihatlar1 artik yerlesmis kriterler belirlemis
bulunmaktadir. Burada en c¢ok dikkat edilmesi gereken konu “sir sakalama
yikiimliliigi” olup, bu konudaki ictihatlara azami 6zen gosterilmesi kanimca

uygulamada hayati 6nem arz etmektedir.

PatKHK ve EPC uygulamalar1 arasindaki en onemli farklardan ikisi de
“riichan hakki” ve “hoggorii siiresi”olarak gozitkmektedir. Tiirkiye’de koruma talep
edilen patentler icin sadece Tiirk Patent Enstitiisii (TPE) degil, ayn1 zamanda uluslar
arast bagvuru imkanlart oldugu goz oniline alinirsa, bu uyumsuzluk uygulamada
biiyiilk problemlere yol agabilecek niteliktedir. Dolayist ile bu uyumsuzlugun
miimkiin oldugunca giderilmesi, uygulama kolaylig1 ve islem giivenligi acisindan
gerekli goriinmektedir. Ne var ki, kanimca EPC hosgorii siiresi ile ilgili alan1 ¢ok dar

tutmakta, deyim yerindeyse bu konuda c¢ok da hosgoriilii davranmamaktadir.
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Calismamizda belirtildigi gibi, bulus sahibinin agiklamalarinin hosgdrii siiresine tabi
tutulmasi kanimca bulus sahiplerini cesaretlendirecek bir uygulama olup, patent
hukukunun temel amaciyla da bagdasmaktadir. Tiirkiye’de bu silirenin ¢ok uzun
olmas1 bir problem olarak goriilebilir ve kanimca kisaltilmas1 gerekmektedir zira
bulus yapan, patent sahibi adaylarini belirsiz ve giivensiz bir siire i¢erisinde bu kadar
uzun tutmak amaca uygun degildir. Fakat EPC hiikmiiniin de hosgori siiresi

uygulamasini amaci asar nitelikte asir1 dar tuttugu kanisindayim.

Bulus basamagi incelemesinde, yenilik basamagi incelemesine kiyasla, ilgili
teknik alandaki farazi uzmanin daha detayli bir inceleme yapmasi, referanslar
birlestirebilmesi vs. beklenir, yenilik incelemesinde ise tabiri caiz ise uzmanin
referanstan ilk bakista anlayabilecegi bilgiler teknik alana dair sayilmalidir. Her ne
kadar uzmanin rolii bu asamada dar goziikse de onemi gozden kagirilmamalidir.
Ozellikle kimya alaninda ayni iiriin veya usulden farkli ifadelerle bahsetmek

yanilmaya sebebiyet verebilir.

Secimlik buluslar patent diinyasinin en karmasik konularindan birisidir ve
farkli goriinlimlerde karsimiza cikabilir. EPO igtihatlarina bakacak olursak, bir ¢ok
kararda ilgili teknik alandaki uzman kisinin roliinii neredeyse hige sayarak ve
fotografik yenilik prensibini uygulayarak, ilk bakista gorebilecegi unsurlari degil, ilk
bakista gordiigii unsurlari teknigin bilinen durumuna dahil saymustir ki bu kararlar bir
cok Avrupa iilkesi mahkeme kararlar1 ile uyumsuzluk igerisinde olup, doktrinde de

siddetle ve kanimca hakli olarak elestirilmistir.

[k tibbi kullanimlar, iiriin patenti olarak ilag sanayinde neredeyse smirsiz bir
korumaya kavusabilmektedir. Bunun sebebi patent korumasimin istemlerle
belirleniyor olmasidir. Eger bir iiriiniin ila¢ olarak kullanimi ilk kez kesfedilmisse
ilag olarak kullanima dair bir istem biitiin ilag¢ alanin1 kapsiyor olacagindan ¢ok genis
bir koruma saglayacaktir. Kanimca bu kadar genis bir koruma, bulus sahibinin
topluma sundugu bilgiye nazaran kendisine asir1 bir avantaj saglamaktadir. Halbuki
patent hukukunun ruhu topluma sunulan bilgi karsiliginda bulus sahibine bulusundan
siirlt bir siire ile miinhasiran ekonomik fayda saglama imkani vermektedir ve bu
durumda ekonomik fayda ile topluma sunulan bilgi arasinda bir ol¢iiliiliikk gereklidir.
[k tibbi kullanimlara da bu sekilde sunulan bilgi nispetinde, yani uygulama alani ile

siurli bir koruma saglanmasi patent hukukunun ruhuna daha uygun olurdu. Kanimca,
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ilk tibbi kullanimlara uygulama alani ile sinirli olmayan, tiim tibbi alanda koruma
saglanmasina patent verilememesinin hukuki gerekg¢esi de istemlerin yeterince agik
olmamasidir. Aslinda kimya alanindaki patentlerin tamaminda benzer bir sorunla
kars1 karsiyayiz, yeni bulunan molekiiller i¢in {iriin korumasimin de benzer sekilde

asir1, Olciisiiz bir avantaj sagladigini sdylemek yanlis olmayacaktir.

Ikinci (sonraki) tibbi kullanimlara ictihatlar ve Isvigre Tipi Istemler yoluyla
patent yolu acilmigsa da EPC 2000 hiikiimleri ile artik ikinci tibbi kullanim patentleri
hukuki dayanak kazanmistir, dahasi Isvigre Tipi istemler artik kullanilmayacaktir.
Tiirkiye’de PatKHK ikinci tibbi kullanimlara dair bir hiikkiim icermemektedir ancak
13 Aralik 2007 tarihinden itibaren EPC 2000 hiikiimleri uygulanacag i¢in bu tarihten
sonra yapilacak patent bagvurularinda ikinci tibbi kullanimlar patentlenebilir. Ne var
ki, bu tarihten 6ncesi igin de Isvigre tipi istemler yoluyla patent basvurusunda
bulunulmast durumunda yetkili organlarin yorumlar1 sonucu patent hakk:

belirlenecektir.

Ikinci tibbi kullanimlarda da bilinen bir ila¢ bilinen bir yolla kisilere
uygulanmakta ve etkisi fiilen dis diinyaya yansimakla birlikte heniiz farkina
varilmamaktadir. Iste sonradan farkina varilan bu bilgiyi bulus olarak agiklayan
kisinin patent korumasindan faydalanmasi gerektigi diistiniilmiistiir. Aslinda dis
diinyaya yansiyan ama farkinda olunmayan etkinin bir i¢sel etki oldugu ve bunun
yeniligi zedelemedigi belirtilmistir. Iste gelistirilms olan bu ictihat neticesinde akla
tibbi olmayan alanlarda da bu tiirden buluslarin patentlenebilecegi gelmis ve EPO
Temyiz Kurulu da zaten kabul ettigi bu doktrini tibbi olmayan alanlara da

uygulamaya baglamistir.

Her ne kadar bu kisa Ozetten ¢ok anlasilmasa da konu detayli olarak ele
alindiginda patent alaninda, teknik alanla hukukun ¢ok genis bir sekilde ice girdigi
net olarak goriilecektir. Bunun sonucu olarak da gelismis {ilkerde uzun yillar 6nce
onemine varildig iizere disiplinler aras1 bu alana teknik bilgi sahibi kisilerin ilgisini
¢cekmek kanimca artik iilkemizde politik bir tercihin Gtesine gegmekte, bir ihtiyag

haline gelmektedir.
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Fikri miilkiyet haklarindan olup sahibine bulustan miinhasiran faydalanma
hakk: tantyan patent hakki, konusu teknik alandaki bulus olmasi itibariyle hukuki
yonil yaninda ayni zamanda teknik yonii de bulunan ve bunun sonucu olarak da farkl
disiplinlerden kisilerin faaliyet gosterdikleri bir alandir. Ozellikle patent verilebilirlik
sartlar1 konusunda hukuk uzmanlar1 yaninda ve belki de daha da yogun olarak
miihendisler ve kimyagerler gibi uzmanlarin ¢alistiklari, ve hatta ¢cok genel ifadelerle
kaleme alinmis hukuki diizenlemelerin de bu uzmanlarin katkilart ile sekle
biirlindiigi ve ictihatlarin bu disiplinler aras1 (veya cok disiplinli) c¢aligmalarla

sekillendigi bir gercektir.

Pozitif ve sosyal bilimlerin bugiin geldigi noktada, patent hukuku ile sinirl
olmamak {tizere, artik disiplinler arasi ¢aligmalarin ne kadar onemli oldugu tiim
diinyada goriilmekte, ozellikle gelismis iilkelerdeki tiniversitelerin lisansiistii ve hatta
bazi lisans programlarinda bu tiirden galismalara son yillarda agirlik verilmektedir.
Ornegin, biligsel bilim (cognitive science) alaninda bilgisayar yazilim uzmanlari,
psikologlar, doktorlar ve biyologlar vs. birlikte ¢alismak suretiyle insan zihninin
calisma prensiplerini anlamaya g¢aligmaktadirlar. Tek bir alandaki ¢alismanin, ne
kadar derin olursa olsun, biitiinii gérmekte zorlandigi artik yadsinmamakta, farkli
alanlardan uzmanlarin bakis agilarinin yarattidi sinerjinin bilime yaptigi katki son
yillarda agikca goriilmekte ve bu sebeple de hakli olarak bu tiir ¢calismalara agirlik

verilmekte, bu ¢alismalar 6zendirilmektedir.

Bu tezin konusu secilirken de disiplinler arasi arastirmalarin 6nemi goz
oniinde bulundurulmus, kimya miihendisligi ve hukuk formasyonlarinin yardimi ile
kimya endiistrisindeki patent uygulamalarina dair kismi teknik ve hukuki bir
calismanin faydali olacag: diisiiniilmiistiir. Ulkemizde 6zellikle hukuk alanindaki bu
tiirden imkanlarin sinirli olmasi, yani liniversitelerde teknik boliimlerde bu tiirden
caligmalarin pek yiiriitiilmemesi sebebiyle bu gorev genel olarak hukukgularin

tizerine diismektedir.

Tezimizin temel konusu aslinda igtihatlarla gelismis olan patent verilebilirlik
sartlarindan “yenilik” kavramidir ve bu anlatilirken kimya endiistrisine 6zgli bazi

durumlara 6zel olarak yer verilmistir. Patent diinyasinin belki de en 6nemli teknik



sorunlarinin kimya ve oOzellikle de ilag ile ilgili patentlerde giindeme geldigi
disiiniiliirse, bu calismanin hem hukuk¢ular hem de bu alanda calisan kimya

miihendisi ve kimyagerler i¢in faydali olacagi kanisindayim.

Bu calismanin temelini, Avrupa patent siteminin gelismesinde c¢ok biiyiik bir
Ooneme sahip olan, Avrupa Patent Ofisi Temyiz Kurulu ve Genisletilmis Temyiz
Kurulu igtihatlart olusturmaktadir ancak bununla yetinmeyip yine igtihada yon veren
baz1 Ingiliz, Alman ve ABD mahkeme kararlar1 da incelenmistir. Bunlar yapilirken
de Tiirkiye’deki mevcut mevzuat ve olasi degisikler Avrupa Patent Konvansiyonu ile
karsilastirilmali olarak ele alinmistir. Temel amag, bir hukukgu igin oldukc¢a
karmagik goriinen bu igtihatlarin daha anlasilabilir sekilde agiklanmasini saglamak,

teknik alanda ¢alisan kisiler i¢in de bir hukuk nosyonu yaratmaktir.

Her ne kadar temel konu “yenilik” sart1 ise de patent incelemesinde sira olarak
yenilikten once ve yenilikten bagimsiz olarak incelenmesi gereken “teknik sart”
konusuna da gorece genis yer verilmistir. Diger patent verilebilirlik sartlart olan
“bulus basamag (asikar olmama)” ve “sanayiye uygulanabilirlik” konularinda ise,
yenilik incelemesinden sira olarak sonra incelenmeleri sebebiyle ayri bagliklar
acilmamus, yeri geldikge kisa hatirlatmalar yapilmak ve referanslar verilmek suretiyle

deginilmistir.

Amac her ne kadar sentez bir ¢alisma yapmak, hukukcularin teknik konulari
anlamasina, teknik uzmanlarin da hukuk nosyonuna sahip olmasina yardimci olmak
ise de, bazi agiklamalarin konunun dogasi geregi yine de karmasik oldugunu
maalesef kabul etmeliyiz. Bunun bir sebebi konunun dogasi olsa da diger bir sebebi
de calismanin konusunun sinirli olmasidir. Konunun dogas: geregi karmasik oldugu
bazen sasilacak nitelikte ve cok elestirilen kararlarin mahkemeler ve EPO Temyiz
Kurulu tarafindan verilmesi ile anlasilabilir. Patent hukukunu teknik alani ile birlikte
incelerken alt bagliklara ayirmak suretiyle bolmek, maalesef konu biitlinligiinti
bozmakta, anlasilmay1 gii¢lestirmektedir. Patent hukukunun kavramlar: birbirleri ile
son derece yakindan ilgili olup, baz1 kavramlar birbirlerinden ¢ok ince c¢izgilerle
ayrilmislardir, hatta gecmis zamanlardaki igtihatlar bazi kavramlar1 birbirlerinden
ayirmamaktaydi, 6rnegin bugiin birbirinden ayr1 kabul edilen “yenilik” ve “asikar
olmama” kavramlar1 ge¢miste bu kadar net sekilde birbirlerinden farkli

diistiniilmiiyorlardi. Hal bdyle olunca patent verilebilirlik sartlart hakkindaki siirl



bir ¢aligma da zorunlu olarak konu biitiinliigiiniin eksikligi sebebiyle biraz karmasik

olacaktir.

Umidim bu calismanin, konu smirlamasi sonucu olusan zorluklarin iistesinden
kolayca gelebilecek olan, konu hakkinda temel fikir sahibi hukuk¢u ve teknik
uzmanlar tarafindan kolayca anlasilabilir olmasi, bu disiplinler arasi alanda ¢alisan

kisilere bir pencere agmasidir.



A. PATENTIN KISA TANIMI VE PATENT SISTEMINE DAIR TEMEL
PRENSIiPLER

Patenti ¢ok genel olarak, devletin ilgili organlar tarafindan gercek veya tiizel
kisilere sartlarin gergeklestigi taktirde bulus igin, belirli bir siire ile sinirli olarak
miinhasiran verilen tigiinci kisileri engelleme hakki olarak tanimlayabiliriz. Bu hak
devlet tarafindan basvuru flizerine verilmekte olup, bagvurulmamasi durumunda
koruma saglamamaktadir. Dolayisi ile basvurucunun bu hakki elde etmek icin gerekli
sartlar1 gerceklestirmis olmasi gerekmektedir. Biitiin idari nitelikte sayilabilecek
islemler yapildiktan ve bu hak ilgili idari organlar tarafindan bahsedildikten sonra,
hak sahibine hakkinin varligin1 gésteren bir belge verilir ve bu belge de patent olarak

adlandirilir.

Patent basvurusu sonucunda, ilgili bulusa dair teknik bilgiler toplumun erigimine
sunulmus olur ve kamusal alanda serbestce paylasilmak ve iizerinde c¢alisilmak
imkani bulunur ki patent sisteminin temel amaclarindan birisi budur. Boylelikle
bulus sahipleri ekonomik kaygilar ile buluglarimi kamudan gizlememis ve
teknolojinin gelisiminin 6niine gegmemis olurlar. Bunun karsiliginda da sinirh siire’
ile bagkalarinin kendi buluslar1 lizerinden ekonomik ¢ikar saglamalarini engelleme

hakki elde ederler.

Bu engelleme hakki patent sahibinin, bu engelleme hakkini kullanimin1 gerektirir,
baska bir ifadeyle, patent alinmis olmasi iiclincii kisilerin patent ile korunan hakki
kullanmasin1 kendiliginden engellememekte, patent sahibinin bu engelleme i¢in

harekete gegmesini gerektirmektedir.

Ulkemizdeki patent hakkina dair mevcut diizenleme 551 sayili “Patent

Haklarinin Korunmasi1 Haklkinda Kanun Hiikmiinde Kararname” dir.

Yukaridaki agiklamalar ¢ok genel olup, daha iyi anlasilmasi i¢in asagida biraz

detaylandirilacaktir.

! Tiirkiye’de bu siire PatKHK m. 72 ile incelemeli patentlerde 20 yil, incelemesiz patentlerde ise 7 yil
olarak ongoriilmiistiir.



1. Patentin Kullanim Hakki Vermemesi:

Patent hakki kisiye s6z konusu bulustan yararlanma hakkini vermez. Daha
acik bir ifadeyle, kisi bulusu i¢in bir patent hakki sahibi olsa da bu bulusu hayata
gecirme, Ornegin bulus konusu bir {iriin ise bu {iriinii liretme hakkina sahip
olmayabilir. Bu {iiriiniin iiretimi bagka kanunlarin konusu kapsaminda olabilecegi
unutulmamalidir. Ornegin, bir iiriin patentin konusu bir ilag ise bu ilacin iiretimi i¢in
Tiirkiye’de Saglik Bakanligi’ndan ruhsat almak gerekmektedir. Patentin alinmis
olmast bu ilacin iiretimi i¢in hi¢bir engel olmadigi, patente dayanarak {iretim
yapilabilecegi anlamina gelmez. Fakat patent sahibi, patent konusu bulusunun bu bir

baska kisi tarafindan tiretilmesini engelleyebilir veya izin verebilir.

Miilkiyet hakkina dair daha basit bir 6rnekle agiklamak gerekirse, bir arazinin
sahibi olmak, o arazide avlanma hakkini o kisiye vermez, avlanabilmek i¢in ilgili
devlet organindan avlanabilmek igin ruhsat alinmasi gerekmektedir. Fakat burada

arazi avlanma ruhsati kisilerin kendi arazisinde avlanmalarina engel olabilmektedir®.

Ayrica patent sahibi bulusunu {iretebilmek ve pazarlayabilmek i¢in baska bir
patente ihtiya¢ duyabilir. Ornegin, kopolimer tipte plastik bir {iriiniin
polimerizasyonu i¢in kullanilacak olan monomerlerden birisi baska bir bulus sahibi
tarafindan patentlenmis ve bu patentin verdigi miinhasir kullanim siiresi dolmamis
ise, ikinci bulus sahibi, yani 6rnegimizde belirtilen kopolimer tipli plastigi bulmus
olan kisi bu patentini, kendisinden 6nce patentle koruma altinda bulunan monomeri
patent hakki sahibinin izni olmaksizin  kullanamayacagindan, {retime
koyamayacaktir. Fakat bu gibi durumlar patent hukukunun temelinde yatan, bilimsel
ve teknolojik gelisimin gizlenmeden ilerlemenin saglanmasi ve bulusunu gizlemeyen
bulus sahibinin ise bulusundan stire ve iilke ile sinirlt bir miinhasir yararlanma hakki
vasitastyla ekonomik gelir elde etmesi ilkesiyle gelisiyor goriinmektedir. Iste bu
celiskiyi ortadan kaldirmak i¢in patent kanunlar sistemlerinde onlemler almislardir.
Tiirkiye’de de PatKHK m. 79’da zorunlu lisansi tanimlamis, m. 99-101’de de
zorunlu lisansa dair sartlar1 aciklamistir. Bu baglik altinda konunun detayina

girilmeyecektir.

2 Chris P. Miller/Mark J. Evans, The Chemist’s Companion Guide to Patent Law, 2010, s. 3



Kisacas1 burada dikkat edilmesi gereken konu, patent hakk: verilmesinin, bu
hakka konu olan {irliniin iretilmesi veya usuliin kullanilabilmesi anlamina gelmez,
patent hakkini veren kurum bu konu ile ilgilenmemektedir. Patent hakkinin verilmesi,

0 haktan faydalanma olanaginin da verildigi anlamina gelmemektedir.

2. Tescil ilkesi:

Patent hakki tescile bagli bir hak olup bu tescilin verilmesi tilkemize Tiirk
Patent Enstitiisii tarafindan saglanmaktadlrs. “5000 Sayili Tiirk Patent Enstitiisiintin
Kurulus ve Gorevleri Hakkinda Kanun” (TPEK) m.3 “Tirk Patent Enstitiisi

(TPE)”niin gorevleri arasina patent tescilini agikca belirtmistir.

Tescil edilmemis bir bulus bu durumda toplum tarafindan serbestce
kullamlabilecektir®. Bulusunu tescil ettirmeyen bulus sahibi, bu bulusun ekonomik
bir yarar elde etmek istemeden bulusunu insanligin hizmetine agmak istemis olabilir.
Uygulamada patent bagvurusuna konu edilmeyen buluglar genellikle bulus sahibi
tiizel kiginin bu bulustan yeterli ekonomik faydayr ongdérmemesi sebebiyle tescil
edilmemektedir, patent tescil slirecinin zahmetli ve bir o kadar da pahali olmasi
kisileri bagvurudan caydirabilmektedir. Ayrica, patent hukukunun ¢ok verimli
islemedigi tlilkelerde bulusun kopyalanmak suretiyle bagkalar: tarafindan kullanilmasi
¢ok goriilen bir durum olup, bazen patent bulus sahipleri, patent basvurusu yapip

bulusunu kamuya agmak yerine gizli tutmayz tercih etmektedirler”.

Tezimizin konusunu tam olarak olusturmadig: i¢in bu konunun da detayina
girilmeyecektir fakat bir hususa dikkat ¢ekmek gereklidir. “Bulusu ilk yapana” ve
“patent basvurusunu ilk yapana” patent hakki taniyan iki temel sistem diinyada
uygulana gelmektedir. Ilk basvuru yapan kisinin patent tesciline hak kazandig
sistemde, kisi bulusunu yukaridaki kaygilarla gizler ve fakat bir bagkas1 ayni bulusu
sonradan bagimsiz olarak gerceklestirecek ve basvuruda bulunacak olursa, bu
durumda bulusu daha 6nce gerceklestirmis olmasina ragmen kisi kendi bulusundan,

sonraki bulusgunun patent hakki sebebiyle faydalanamayabilir. Tabii biitiin bunlar

% Detayl bilgi igin 5000 Sayihi Tiirk Patent Enstitiisii Kurulus ve Gorevleri Hakkinda Kanun’a
bagvurulabilir.

* Patent sicilinde tescil edilmemis bir bulusun haksiz rekabet hiikiimleri ile de korunmasi miimkiindiir
ancak konumuz diginda kalmasi sebebiyle burada agiklama yapilmayacaktir.

® Bu konuda detayh bilgi igin bkz. Ozgiir Oztiirk, isletmenin Zor Karar:: Patentlemek Ya Da
Patentlememek?, Fikri Miilkiyet Hukuku Y1llig1 2010, s. 395 - 440



icin sonradan bulusu gerc¢eklestiren kisinin patent tescili i¢in aranan biitiin sartlari
olusturmasi da gerekmektedir. Ornegin, bulusun kamuya agiklanmamis olmasi,
asikar olmamasi ve sanayiye uygulanabilir olmasi gerekir. Calismanin ilerleyen

boliimlerinde bu konu agikliga kavusacaktir.

“Bulusu ilk yapana” ve “patent bagvurusunu ilk yapana” patent hakki taniyan
iki sistem hakkinda karsilagtirmali olarak kisaca bilgi vermek faydali olacaktir.
Giliniimiizde diinyadaki patent sistemlerinin tamami ve tabii ki Tiirkiye ve Avrupa
Patent uygulamalarina gore, bazi istisnai nitelikteki diizenlemeler haricinde, patent
ilk bagvuruyu yapana verilmektedir. Yani bir kiginin bulusu daha 6nce yapmis olmasi,
eger bagvuruyu geciktirmisse, ayni bulusu daha sonra yapmis olan bulus sahibi
karsisinda kendisine dncelik saglamayacaktir, bilakis, sartlar elverdigi 6l¢iide bulusu
sonradan yapmis olan bulus sahibi, patent basvurusu konusunda daha oOnce
davranmigsa, patent sahibi olabilecektir. Bu konuya asagida yeri geldikce
deginilecektir. Simdilik patent hakkindan yararlanmak i¢in bir patent tescilinin veya
en azindan basvurusunun yapilmis olmasi gerektigini ve dnce basvurana patentin
verilecegi ilkesinin {ilkemiz dahil hemen hemen diinyadaki tiim patent sistemlerinde
gecerli oldugunu ancak bunun istisnasmnin, Kanada, Filipinler ve patent
uygulamasinda 6nemli bir iilke olan ABD’de ge¢cmiste uygulandigini ancak sirastyla
1989, 1998 ve ABD’de 2013 Mart ayinda terk edildigini bilmek yeterli olacaktir.
Kisaca belirtmek gerekirse bu terk edilmis olan sistemde patente hak kazanan kisi,
ilk bagvuran degil, bulusu ilk yapan kisidir. Yani, birbirinden habersiz ayni bulusu
yapan iki kisiden, ilk basvuran degil, bulusu ilk gerceklestiren kisi patent almaya hak
kazanacaktir. Bunun sonucu olarak, dnce bagvurana patent verilmesini saglayan
sistemde, sonradan bulusu gerceklestiren kisiye karst daha Once bulusu
gerceklestiren kisi, kanunen Oncelik sahibi olmaktadir. Ancak bulusu O6nce
gerceklestirmis olan kisi ¢ok uzun siire bekleyip bulusunu uygulamak konusunda
gecikirse bu durumda bu hakkini kaybetmektedir. Bunun sebebi bir nevi, bulus
yapmis olmanin sagladig: patent hakkindan feragat gibi diisiiniilebilir®. Bugiin biitiin
diinyada uygulanmakta olan, ilk basvuran kisiye patent hakki veren sistemde ise
bulusu kimin ne zaman gergeklestirildigine bakilmamaktadir. Biitiin bunlar
degerlendirirken, tabii ki, patent hakkinin kazanilabilmesi i¢in diger sartlarin da

gerceklesmesi gerektigini unutmamak gerekir. Bulusu ilk gergeklestirene patent

® MPEP (Manual of Patent Examining Procedure) 715.07, MPEP 2138.06, Christie v. Seybold, 1893
C.D. 515, 64 O.G. 1650 (6th Cir. 1893)



verilen sistem, bulusu gerceklestirme tarihinin ispatinin ¢ok zor olmasi ve bu
konudaki ihtilaflarin ¢6ziimiiniin bu sebeple neredeyse imkansiz olmasi sebebiyle
elestirilmistir. Unutulmamalidir ki, bulusun patent hukuku anlaminda yeni
sayilabilmesi i¢in belirli bir tarihe kadar kamunun erisimine agilmamasi
gerekmektedir ancak kamunun erisimine agilmamis bir bulusun yapildigi tarihi

ispatlamak da ¢ok zor olacaktir.

ABD’nin ilk basvurana patent verilmesi sistemine ge¢mesi, diinyanin diger
tiim {lkelerinde bu sistemin uygulanmasi nedeniyle bir harmonizasyon gerekliligi
olarak diistiniilmiistiir, fakat bu sistemin, kii¢iik ve orta dlgekli firmalarin veya kisisel
olarak c¢alisan mucitlere karst biiyiikk firmalar1 avantajli duruma gecirdigi de iddia
edilmektedir 7, zira biiyiik firmalar basvuru asamasindaki finansal giigliiklerle
rahatlikla basa ¢ikabilecekken, kiiciik Olgekli firmalar bu konuda tereddiit etmekte,
bagvurularmi  ticari basaridan miimkin oldugunca emin olana kadar
bekletebilmektedir. Boyle bir ihtimalde ayn1 bulusu bagimsiz olarak gerceklestirecek
finansal olarak gii¢lii bir firma, patent bagvurusunda hizli davranarak, bulusu daha
once gergeklestirmis olan kisiye veya firmaya karsi avantaj elde edebilir. Fakat bu
olasiliklarin ¢ok diisiik oldugu dikkate alinirsa, diinyada uygulanan sistemlerin
yeknesakligi kanimca daha oOnemli bir tablo olup ABD uygulamasindaki bu

degisimin yerinde oldugu sdylenebilir.

3. Patent Korumasinin istemlerle Simirli Olmasi:

Oncelikle belirtilmelidir ki, belge olarak patent, ézet, tarifname, istemler Ve
resimler boliimlerini igermektedir. Bu boliimlerden istemler patent sahibinin koruma

talebinin sinirlarimi belirlemektedir.

Yukarida bahsedildigi {lizere, bulus sahibi, bulusu i¢in patent bagvurusunda
bulunmak zorunda degildir, bulusunu kamudan gizlemeyi veya patent korumasi
olmaksizin bulusunu kamuya agmay1 da tercih edebilir. Bu ilkeye paralel olarak,
bulus sahibinin patent tescil bagvurusunda, koruma istedigi alanlar da bulusundan
daha dar olabilir. Ornegin bulus sahibi basvurusunda, talep ettiginden fazlasim

bulmus olmasina ragmen talebini sinirhi tutmus olabilir. Bu durumda patent tescili

’ Marin Cionca, 200 years of American Patent Law Tradition — Gone, An Overview of the 2011
American Invest Act, California Bar Journal, March 2012.



bagvuranlarin talepleri ile sinirl olarak ele alinacaktir. Yani, taleplerinde belirtmedigi
fakat yapmis oldugu bulus ile ilgili bir patent tesciline hak kazanamayacaktir.
PatKHK m. 47/1’¢ gore basvuru sahibi ayni basvuruda birden fazla istemde
bulunabilir fakat istemler bazen korumanin kapsamini sarih olarak anlatamayabilir,
bu kapsamin belirlenmesinde PatKHK m. 83/1’e gore tarifname ve resimlerden
faydalamlmalidir®. Yine aym maddeye gére istemlerin yorumlanmasi istemlerde

belirtilen kelimelerle ve 6rneklerle sinirh degildir.

Fakat bu sadece faydalanma boyutunda olup, tarifname ve resimlerden istem
cikarsanamaz. Ornegin, bulus sahibinin istemlerinde talep etmedigi ve hatta hig
diisiinmemis oldugu bir husus, patent bagvurusunu inceleyen uzman kisi tarafindan
tarifname ve resimler goz Oniinde tutularak kolayca anlasilabiliyor olsa dahi,
basvurucunun isteminde zimnen belirtildigi varsayilarak bu konuda patent korumasi
saglanamaz, zira istemler sarih olarak ve siipheye yer birakmayacak sekilde bulusu
tanimlamalidir. Bir baska Ornege gore ise, bulus sahibi aslinda resimden
cikarsanabilecek fakat istemlerde belirtmedigi bir bagka bulusu daha gerceklestirmis
olabilir, boyle bir durum, teknigin gelecekte ilerlemesi sayesinde bilgi birikiminin
artmasi sebebiyle gelecekte resimden kolayca anlasilan, aslinda bagvuru zamaninda
anlagilamadigi durumlarda ortaya ¢ikabilir. Boyle bir durumda patent bagvurusunda
bulunmus olan kisi aslinda bu asamada bulusu gerceklestirmis oldugunu iddia
edemez ve eger heniiz patent incelemesi devam ediyorsa, istemlerinde bagvurunun
ilk halinde bunun da oldugunu ileri siiremez. Istemlerin acik ve siipheye yer
birakilmayacak sekilde kaleme alinmis olmasi gerekmektedir. Patent bagvurusu
incelenirken, basvuru konusu bulus, bagvuru anindaki teknigin bilinen durumu ile

kiyaslanmalidir.

Avrupa Patent Ofisi Temyiz Kurulu (Europan Patent Office Board of Appeals
- EPOBA), T 150/82 kararinda, istemlerin tiim teknik Ozellikler agisindan
tarifnameye atif yapmis olmasini kabul etmemis, istemlerde tarifnameye atif yerine
aciklikla bu teknik yonlerin belirtilmesi gerektigini ongdrmiistiir. Fakat ayn1 kararda
EPOBA bunun istisnasini da gostermis ve aksi sekilde belirtilemeyen hususlarda bu
tiir atiflarla yetinilebilecegini belirtmistir, 6rnegin yazili olarak agiklanmasi miimkiin

olmayan durumlarda istemde sadece referans gosterilmesi miimkiin goriilmektedir.

® Ayrica, Guidelines for Examination of the EPO 2012, Part C, Chapter 111, 6.4
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EPOBA 1989 yilindaki T 271/88 kararinda da istemler boliimiinde tam olarak
belirtilmemis olan fakat tarifnamede belirtilen ve istemler boliimiinde tarifnameye
atif yapilmak suretiyle belirtilen bir kimyasal formiiliin, istemlerin agik olmasi
prensibiyle celistigini ve kabul edilemeyecegini belirtmistir. Dolayis1 ile EPOBA
ictihatlar1 ¢ergevesinde kimyasal formiiller s6z konusu oldugunda bu formiillerin
istemlerde belirtilmesi zorunlu olup, tarifnamede belirtilip, istemlerde bu

tarifnamelere atif yapilmasi kabul edilmemektedir.

PatKHK m. 83’te belirtilen bir bagka husus da esdeger unsurlarin da patent
hakkin1 kapsadigidir. Bu hiikme gore:

“Tecaviiziin varligimin ileri suirildiigii tarihte, esdeger unsur, esas
itibariyle ayni islevi goriiyorsa ve bunu ayni sekilde gerceklestiriyorsa ve
istem veya istemlerde talep edilen unsur ile aym sonucu ortaya
ctkariyorsa, genel olarak istem veya istemlerde talep edilen unsurun

esdegeri olarak kabul edilir.”

Yukarida da goriildiigii gibi, patent basvurusunda istemler hayati onem arz
etmektedir. Aslinda patent verilme sartlarina dair herhangi bir calismada istemlerden
bagimsiz bir inceleme miimkiin degildir. Fakat tezimizin kapsaminin sinirli
olmasindan dolayi, istemler ile ilgili ¢ok detayli agiklamalar yapilmayacaktir.
Istemlerin patent korumasinin sinirmi belirlemesi ile ilgili asagida bir baglik altinda
ornekler verilmek suretiyle bazi agiklamalar yapilacaktir. Fakat yine de bunun
yetersiz olacagini, istemlerin bagh basina ¢cok kapsamli bir calismanin konusu olmasi
gerektigini belirtmek mithimdir. Ayrica “kullanim istemleri”nin patent hukuku
anlaminda yeniligi de, ozellikle kimya endiistrisindeki uygulamalarinin 6nemi

sebebiyle asagida detayl olarak agiklanacaktir.

Ileride yeri geldiginde deginecegimiz istem tiirleri genel olarak iiriin, usul, usul
yolu ile agiklanan iriin (product-by-process) ve kullanim istemleri olarak
isimlendirilebilir. Fakat yine de istem gesitlerinin bunlarla smirli tutulmamasi,
kaleme alinig tarzlarina gore farkli gruplarin olusabilecegi g6z Oniinde

bulundurulmalidir®. Zira patent hukukunun tarihsel gelisimine bakildiginda istem

’ Ozgiir Oztiirk, Tiirk Hukukunda Patent Verilebilirlik Sartlar1, Arikan, 2008, s. 25
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cesitlerinin yukarida belirtilenden fazla ve farkli alt gruplarda oldugu ve kaleme

alinig tarzina gore zamanla cesitlendigi goriilecektir.

4. Patent Hakkinin Ulkeselligi Prensibi:

Fikri miilkiyet haklar iilkesel olarak korunmaktadir. Ulkesellik ilkesine gore,
bir fikri miilkiyet hakki, hangi iilkede korunmasi isteniyorsa o iilkenin mevzuati
cercevesinde™ ve sadece o iilkenin smirlart icinde korunur. Ancak iilkesellik ilkesi,
yabancilarin Tirkiye’de, Tirk Hukuku c¢ergevesinde korumadan yararlanmasina

engel degildir.

Dolayist ile patent hakki da hangi iilkede korunmak {iizere tescil edilmisse o
tilkede koruma gegerlidir, birden fazla {ilkede koruma talep edilecekse, talep edilen
her iilkede bulusun patent siciline tescil edilmesi gerekir. Yani A iilkesinde tescilli
bir patent, tescilli olmadig: bir B iilkesinde korunmayacak, patent ihlali B iilkesinde
s0z konusu olmayacaktir. Eger bir patent ihlali s6z konusu ise de, ihlalin
gerceklestigi tilkede dava konusu edilmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta
patent verilebilirlik sartlarinin ve koruma kapsamlarmin her {ilkede farklilik
gostermesidir. Ornegin, A iilkesindeki koruma daha siki olsa bile B iilkesinde bir
ihlal s6z konusu ise, iilkesellik ilkesi geregi B iilkesinde dava agilacak ve koruma B

ilkesinin yasalarinin 6ngordiigii ve sekilde ve kapsamda saglanacaktlrll.

Gelisen iletisim araglar1 ve ticaretin kiiresellesmesi, patent korumasinin da
tilkesel olmaktan ¢ok global olmasi konusunda bir talep dogursa da bu talep patent
korumasinin tilkeselligi prensibini giiniimiizde bertaraf etmemektedir. Diger taraftan,
iilkeler patent kanunlarim1i uyumlulastirmak, merkezi patent bagvurulari ile bir
basvuru ve inceleme siireciyle birden fazla iilkede koruma saglamak gibi yontemlerle,

ilkesellik prensibini esnetmeye ¢aligmaktadirlar.

Buna dair ilk girisim 1883 tarihli Paris Konvansiyonu’dur ve bu konvansiyon

patent disinda, faydali modeller, tasarimlar, markalar ve cografi isaretlerle de ilgili

19 Donal Loftus, International Patent Protection: Time for a Fully EU Functioning Supra-National
Patent Mechanisms, Journal of International Commercial Law and Technology, Vol. 6, Issue ,
2011,s.176

" Konumuz ile ilgili olamamakla birlikte, patent tescilinin olmadig durumlarda farkli hukuki
hiikiimlere gore, drnegin “haksiz rekabet” gibi hiikiimlere gore koruma saglanabilecegi
unutulmamalidir.
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diizenlemeler icermektedir. Bu konvansiyona gore taraf iilkeler, diger tiilke
vatandaslarina da kendi tilke vatandaslarina sagladiklart korumayi saglamakla
yiikiimlii tutulmuslardir. Ayrica bu konvansiyon, asagida detayli olarak agiklanacak
olan riichan hakki kavramini ortaya c¢ikarmistir. Kisaca belirtmek gerekirse, bir
tilkede bulusunu koruma igin basvuru yapmis olan bir kimse bagska bir iiye iilkede de
koruma isterse, diger iilke makamlarina bagvuru i¢in kendisine bir siire taninmistir ve

bu siire patent bagvurulari i¢in 12 aydir.

1977 tarihli Patent Cooperation Treaty (Patent Isbirligi Sozlesmesi) ilk kez,
tek basvuru ile birden fazla iilkede koruma talep edilmesini giindeme getirmistir
fakat PCT’ye gore patent verilebilirlik sartlart agisindan ulusal inceleme bertaraf
edilmemistir. Burada amag, basvuru islemini tek elden yaparak zaman ve maliyet
tasarrufudur. ilk bagvuru uluslararast makama yapilir (uluslar aras1 asama) ve burada
patent verilebilirlik sartlar1 agisindan bir inceleme s6z konusu olur fakat daha
sonrasinda ulusal asamaya gecilir ve bu asamada iilkelerin patent ofisleri patent
verilebilirlik sartlarm1 kendi kurallar1 ¢ergevesinde tekrar incelerler, uluslararasi
asamadaki patent verilebilirlik sartlarina dair yapilan 6n incelemenin ulusal asamada
herhangi bir baglayiciligi yoktur fakat bu On inceleme ulusal patent ofisleri
tarafindan ¢ok kez kuvvetli bir referans olarak ele alinir ve boylelikle ulusal asamada
islemlerin daha siiratli ve belki de, PCT’ nin uzmanlig1 sayesinde daha giivenli

ilerlemesi saglanmis olur*?,

Cok 6nemli bir gelisme 1973 tarihli Avrupa Patent Konvansiyonu (EPC) ile
hayatimiza girmis ve bu EPC’ye gore tek basvuru ve de inceleme ile birden fazla
iilkede patent tescili miimkiin hale gelmistir. Yani Patent Isbirligi Anlagmasi’nin
(PCT) bertaraf etmedigi patent verilebilirlik sartlari agisindan ulusal inceleme burada
bertaraf edilmistir. EPC m. 138, EPC m. 139 hiikmii sakli kalmak sartiyla, bir
Avrupa patentinin, EPC’ye taraf iilkelerde gecersiz kabul edilmesini simirlt sayida
sarta baglamis olup, patentlenebilirlige dair sartlarin da EPC m. 52-57°de sayilanlara
aykirt olmasi halinde iiye iilkelerde gecersizlik sebebi olabilecegini kabul etmistir.
Daha agik bir ifade ile, bir Avrupa patenti, EPC m. 52-57 hiikmiinde belirtilen
sartlar1 tasiyorsa artik liye iilkelerin mevzuatlarina bakilmaksizin bu sartlarla ilgili

herhangi bir hiikiimstizliik sebebi ulusal anlamda ortaya konamayacaktir. Bu durum,

2 Detayl bilgi igin bkz. Markus Nolff, Journal of the Patent and Trademark Office Society, Vol.
83, Issue 7 (July 2001), s. 479-490


http://heinonline.org/HOL/LuceneSearch?specialcollection=&terms=creator%3A%22Nolff,%20Markus%22&yearlo=&yearhi=&subject=ANY&journal=ALL&sortby=relevance&collection=journals&searchtype=advanced&submit=Search&base=js&all=true&solr=true
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tiye tilkelerin mevzuatlari ile bir geligki yaratabilmektedir ve amag nihayetinde {iye
tilkelerdeki mevzuatlart da miimkiin oldugunca EPC hiikiimlerine yakinlagtirmaktir.
Dolayisiyla PatkKHK m. 5-10" ve vyiiriirliige girmesi beklenen fakat PatK HK’da bazi
degisikliklerin yapilmasina karar verilmesi ile simdilik rafa kaldirildigi anlagilan™
Patent ve Faydali Model Kanun Tasarisi (PFMKT) m. 5-10 hiikiimleri miimkiin

oldugunca EPC hiikiimlerine paralel olarak yorumlanmalidir®.

Acgikca goriilmektedir ki EPC ile iilkesellik prensibi ¢ok ciddi olgilide
esnetilmis olmaktadir. Ancak bu durum iilkesellik prensibinin de tamamen bertaraf
edildigi anlamina gelmemektedir. Zira koruma, tescil {lkesinin kanunlari
kapsamindadir. Ornegin, bir iilkedeki koruma &nlemleri yiiksek tazminatlar ve hatta
hapis cezalar1 gibi caydirict Onlemler Ongoriirken diger bir {ilkedeki koruma
onlemleri ¢ok daha basit bir sekilde diizenlemis olabilir, koruma yine iilkesellik

prensibine tabi olacaktir.

Bunun bir adim ilerisi Avrupa Birligi Patenti olarak adlandirilan, artik iilkesellik
prensibini agmis bir korumadir ve biitiin AB iilkelerinde tek tescil ile hiikiim bulan ve
aynt kapsamda koruma elde edilen bir uygulamadir ki, uzun siiren caligsmalar
sonucunda, 28-29 Haziran 2012 tarihindeki goriismelerde AB iilkeleri iki fire ile bu
olusumu kabul etmistir. Sadece Italya ve Ispanya olusuma dahil olmak istememistir
ve Avrupa Parlamentosu 11 Aralik 2012 tarihinde, Italya ve Ispanya hari¢ tutulmak
suretiyle yasay1 onaylamistir, yasanin yiiriirliiliik tarihi ise 1 Ocak 2014 veya sonrasi

olarak gésterilmi§tir16.

13.30.04.2013 tarihli ve 1/756 Esas No.’lu “Patent Haklarinin Korunmas: Hakkinda Kanun Hiikmiinde
Kararname ile Bazi Kanun ve Kanun Hiilkmiinde Kararnamelerde Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun
Tasaris1” 551 Sayili PatKHK de degisiklikler 6ngérmektedir.

¥ Kanun koyucunun PEMKT’nin yasalastirilmas: yerine PatK HK hiitkiimlerinde baz1 degisiklikler
yapilmasini uygun gordiigii gozlenmektedir. Bkz. “Patent Haklarinin Korunmasi Hakkinda Kanun
Hiikmiinde Kararname ile Bazi Kanun ve Kanun Hiikkmiinde Kararnamelerde Degisiklik Yapilmasina
Dair Kanun Tasaris1” Esas No: 1/756, Karar No: 13, 30/04/2013

> PatKHK m.8 ve PFMKT m.8’de belirtilen oniki ay ve alt1 aylik siirelere dair farklilik asagida daha
genis olarak ele aliacaktir.

' Konunun elestirisi i¢in bkz. Reto Hilty/Thomas Jaeger,/Matthias Lamping/Hanns Ullrich, The
Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern. Max Planck Institute for Intellectual
Property & Competition Law Research Paper, No. 12-12, October 17, 2012


http://ssrn.com/abstract=2169254
http://ssrn.com/abstract=2169254
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B. PATENTLENEBILIRLIK SARTLARINA GENEL BAKIS

1. Tiirkiye’de ve EPC’de Patentlenebilirlik Sartlar

PatKHK m. 5-10 arasinda patent verilebilirlik sartlarina deginmistir, ayni
sekilde EPC m. 52-57 arasinda da benzer sekilde patent verilebilirlik sartlari

diizenlenmistir.

EPC’ye gore bir bulusun patentlenebilir olmasi i¢in ii¢ temel sart gerekmektedir.

Bunlar:

a) Yeni olmalidir
b) Bulus basamagini haiz olmalidir (asikar olmama)

c) Sanayiye uygulanabilir olmalidir

PatKHK m. 6 ve EPC m. 52-53 ayica patent verilemeyecek bazi konulari
saymistir. EPC sistemi bulus olarak kabul edilmeyecek konulart m. 52°de ve bulus
olsalar bile patent verilemeyecek konular1 ise m. 53°te belirtmistir. PatKHK sistemi
ile kiyaslandiginda EPC sistemi daha uygun goriinmektedir. PatKHK m. 6(e),
kapsaminda “insan veya hayvan viicuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile
insan, hayvan viicudu ile ilgili teghis usulleri” bulus niteliginde goriilmedikleri igin
patentlenemez konular arasinda gosterilmistir, fakat EPC’nin de kabulii ve bizim de
katildigimiz goriise gore, bulus teknigi ilgilendiren her alanda miimkiindiir. Bulus
teknik alana ait bir ¢oziimdiir'’. Dolayisi ile PatKHK m. 6(e)’nin yaklagimim kabul
etmek, her ne kadar pratik alanda bir farklilik yaratmiyorsa da, pek miimkiin
goriinmemektedir. PFMKT m. 5-6 hiikiimleriyle EPC sistemini benimsemistir, bu
maddeler EPC m. 52-53’{in ¢evirisi goriiniimiindedir. Ayrica PatKHK’da degisiklik
ongoren 30/04/2013 tarihli ve 1/756 Esas No.’lu kanun tasaris1 da EPC m. 52-53
hiikiimlerine paralel olarak “insan veya hayvan viicuduna uygulanacak cerrahi ve
tedavi usulleri ile insan, hayvan viicudu ile ilgili teshis usulleri’nin bulus kabul
edilemeyecegi goriisiinii  terk etmis, bunlarnt bagimsiz olarak patent ile

korunamayacak buluslar olarak belirlemistir.

Y Unal Tekinalp, Fikri Miilkiyet Hukuku, Giincellestirilmis ve genisletilmis 5. Basi, Istanbul 2012, s.
530
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Sonug olarak, patent verilebilirlik sartlarin1 kanimca agagida belirtildigi gibi daha

agik bir siirlandirmaya tabi tutmak kanimea faydal olacaktir'®;

a) Bir bulus olmalidir (teknik karakter sart1)

b) Bu bulus, PatKKH m. 6’da belirtilen (veya Avrupa patenti i¢in EPC m. 53’te
belirtilen) patent verilemeyecek konulardan olmamalidir.

¢) Bulus yeni olmalidir

d) Bulus basamagini haiz olmalidir (teknigin bilinen durumu asilmis olmalidir)

e) Sanayiye uygulanabilir olmalidir

Bu tezin konusu yukarida sayilanlardan yenilik basamag ile ilgilidir ve 6zel
olarak kimya sanayine deginilecek olup asagida bu konuda ornekler verilecektir.
Fakat konu biitiinliigli ve onemi geregi, yukarida sayilan sartlarin digerlerine de,
ozellikle teknik karakter sartina da kisaca deginilmesi, anlasilabilirlik agisindan
mithimdir. Bu sebeple diger sartlara da kisaca deginilecek, fakat agirlikli agiklama

yenilik basamagina dair yapilacaktir.

Goriildiigl tizere patentlenebilir bir olgudan bahsedebilmek igin 6ncelikle bir
bulusun varligi gerekmektedir. Aslinda bulus kavrami yukarida sayilan sartlarin
zorunlu bir sonucu gibi goriinmekte ise de aslinda bu bakis agist bizleri yaniltabilir.
Bu sebeple bulusun ne olduguna dair bir agiklama konuyu daha iyi kavramak igin

faydali olacaktir.

2. ABD Uygulamasi

Yukarida saydigimiz Ticaretle Baglantili Fikri Miilkiyet Haklar1 Anlagmasi
(TRIPs), EPC ve Ingiliz patent sistemlerinde belirtilmis olan {ic temel prensip,
aslinda ABD sisteminde de farkli bir sekilde ifade edilmistir. Buna gore patent

verilebilmesi i¢in:

a) Patentlenebilir bir bulus olmal

b) Bu bulus yeni olmali (novelty)

'8 Burada sayilan konuya dair terminolojik ifadeler olup, tezin ilerleyen asamalarinda agiklanacaktir.
[fadelerin giinliik dildeki kullanimlar1 yanls anlasilmalara yol agabilir.
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c) Bu bulus teknigin bilinen durumuna kiyasla asikar olmamali (non-

obviousness)

Asagida yeri geldigince EPC ve ABD sistemindeki bazi temel farkliliklara
deginilecektir. Simdilik bunlarin temelde birbirine yakin kavramlar olduklarini

belirtmekle yetiniyoruz.

ABD sistemi patentlenebilir buluslar konusunda EPC sistemine gore daha comert
davranmakta, neredeyse insan akli liriinii olan her bulusu, diger sartlar1 da tasidig
takdirde, patentlenebilir kabul etmektedir, en azindan bu sekilde agik bir ayrim
yapilmamistir. Genel bir ifadeyle, dogal olmayan yollarla yaratilan her {iriin ve usul

patent konusu olabilir®®.

Ornek vermek gerekirse, bilgisayar yazilimlarinin, EPC m. 52 , Patent Act 1977
(Ingiliz Patent Kanunu) Section (1) 2/c ve PatKHK m. 6 ve PFMKT m. 5 tarafindan
kendi baslarina patent konusu olamayacaklari, zira bunlarin bulus sayilamayacaklari
belirtilmistir. Fakat bunlar bir bulusu destekler nitelikte olabilirler, drnegin bir
makineyi kontrol eden bir yazilim makinede teknik etki yaratmasi sartiyla makine ile
birlikte, bir sistem olarak, diger patentlenebilirlik sartlarin1 da tagimasi halinde,
patentin konusu olabilir. Diger taraftan ABD’de daha liberal bir yaklasimla bu
konuda patent verilmesi egiliminde kararlar verilmistir. Ornegin, bir bilgisayar
programi kaydedilmis CD’lerin {iretilmig {riin alaninda patentlenebilir oldugu

yoniinde ge¢miste karar verildigi bilinmektedir.

19 Christopher M. Holman, Patent Border Wars: Defining the Boundary Between Scientific
Discoveries and Patentable Inventions, Trends in Biotechnology, Vol. 5, Issue 12, December 2012,
s. 539
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C. PATENTLENEBILIRLIK SARTLARI

1. Bulus Olma Sarti (Teknik Karakter)

Yukarida da belirtildigi lizere patent korumasi teknige katki yapan buluslar
icin s6z konusu olup, bulus disinda kalan yenilikler patent korumasindan
yararlanamamaktadir. Tabii ki bu tiir yeniliklerin bagka hukuki korumalardan,
Ornegin, haksiz rekabet hiikiimleri veya borg¢lar kanunu genel hiikiimlerinden
faydalanmalari miimkiin olup bu tiir korumalar konumuzun disinda kalmaktadir.
Burada “bulus” ifadesinin giinliik dildeki kullanimdan biraz farkli, terminolojik ve
detayli bir anlam tasidigini belirtmeliyiz?®. Bu sebep ile 6ncelikle, patent hukuku

anlaminda “bulus” kelimesinin manasi asagida kisaca agiklanmaya calisilacaktir.

1.1 Bulus Kavramm

Bulus kelimesinin s6zliik anlami ve etimolojik kdkeninden ziyade, patent
hukukunda kullanilan terim olarak ele alinmasinda fayda bulunmaktadir. Bu sekilde
terimin anlami patent diinyasinda faaliyet gosteren kurumlar, uzmanlar, mahkemeler
ve dahasi devletlerin patent politikalar1 tarafindan sekillendirilecektir. Fakat buradaki
esas Onemli zorluk, bu kavramin statik degil dinamik bir yapida olmasidir 2
Gergekten de gelisen teknoloji gecmiste bulus olarak goriilemeyecek bazi

yeniliklerin bugiin olarak kabul edilmesini veya bunun tersini ger¢ekleyebilir.

Oncelikle patent hukuku anlaminda bulusun teknik karakter tasimasi
zorunluluguna deginmek gerekir. PatKHK bulusun teknik alanda olmas1 gerektigine
dair dogrudan bir a¢iklama yapmamis olsa da kimi maddelerinde, 6rnegin m. 7°de
“...teknigin bilinen durumuna ...” ve m. 9’da “...ilgili oldugu teknik alandaki...”
gibi ifadeler kullanmistir ve buradan bulusun teknik alanda ger¢eklesmesi gerekliligi
cikarsanabilir. Gegmiste EPC de teknik sarta PatKHK gibi dogrudan deginmemisti
fakat EPC 2000 ile yapilan degisiklikle EPC m. 52°de teknik sart TRIPs m. 27/1

hiikmiine paralel olarak diizenlenmistir.

20 Ayn1 yonde, Reinier B. Bakels, The Technology Criterion in Patent Law, A contraversial but
indispensible requirement, 2012, s. 54-55

2! David Vaver, Invention in Patent Law: A Review and a Modest Proposal, Intenational Journal
of Information Technology, V. 1, No: 9, Oxford University Press, 2009
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Ancak teknik nitelige dair bir tanim hemen hicbir yasal diizenlemede
bulunmamaktadir. Yukarida da belirtildigi gibi, bu kavramin dinamik olusu ve
zamanla ylklenen anlamin degisebilmesi sebebiyle bdyle bir tanimlamanin
yapilmamis olmasi ve bu yorumun, patent alaninda faaliyet gosteren kurum ve

kisilere birakilmis olmasi yerinde olmustur.

Buradan anlasilacagi ilizere yukarida belirtilen patentlenebilirlik sarlarindan
bagimsiz olarak, patentlenmek istenen konunun teknige dair olmasi gerektigini
gbzden kagirmamamiz gerekir. Her ne kadar EPC 2000 sonradan teknik sarta
deginmis olsa da, Oncesindeki uygulama i¢in de teknik sartin varligi, EPO
uygulamalarindan da agikca goriilecedi iizere bir zorunluluktu®. Bahsedilen bu 3
sarttan bagimsiz olarak incelenmesi gereken bir dordiincii kosul niteliginde olan
“teknik unsur”, diger 3 kosuldan bagimsiz ve onlardan Once inceleme konusu
olmalidir. Teknik unsur igermeyen bir yaratmanin patent hukuku anlaminda “bulus”

. 2
olmasindan bahsedilemez®°.

EPOBA T 1543/06 kararinda gegmiste EPC 1973 metninin yorumu dolayist
ile teknik karakter “katkisal yaklasim (contribution approach)” seklinde ele alindigini
fakat artitk bu yaklagimin terk edildigini ve teknik sartin diger patentlenbilirlik
sartlarindan tamamen bagimsiz ve ayr1 bir sart olarak degerlendirilmesi gerektigini
belirtmistir. Katkisal yaklasima gore, bir bulus sadece teknigin bilinen durumuna bir
katki sagladigr ve EPC 1973 m. 52/2°de belirtilen siurlarin disinda kaldig: taktirde
teknik karakteri haiz oldugu varsayilmaktaydi. Bu durumda patent konusunun EPC
1973 m. 52/2-3 disinda kalip kalmadigi incelenirken, teknigin bilinen durumu
dikkate alintyordu. Fakat EPO bu yaklasimi daha sonraki kararlarinda terk etmistir24.
Bunun anlami teknik sart incelemesinde, teknigin bilinen durumu ile ilgili bir
degerlendirme yapilmamasi gerektigidir. Boyle bir degerlendirme, yenilik ve bulus
basamaklarinin incelemesinde gerekli ve yeterlidir. Asagidaki baslik incelenirken bu

hususa mutlaka dikkat edilmelidir, oradaki 6rnek ile konu daha iy1 anlasilacaktir.

22 EPOBA T 22/85, EPOBA T 619/02

2 Fiiliirya Yusufoglu, Patent Verilebilirlik Sartlari, GSU Yaymlanmanmis Doktora Tezi, 2008,
[stanbul s. 40 - 46

2 EPOBA T 1173/97, T 931/95
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1.2 Teknik Unsurlarin Teknik Olmayan Unsurlarla Bir Arada
Bulunmasi ve Teknik Sart i¢in Bulusun Bir Biitiin Olarak

Diisiiniilmesi

Bazi buluslar teknik ve teknik olmayan unsurlari bir arada igerebilir (karma
buluslar — mix inventions) ve EPC m. 52/1’e goére bulusun teknik alanda olmasi,
patentlenebilmesi i¢in zorunlu bir kosuldur. Boyle bir durumda izlenecek yolun

belirlenmesi gerekir. Farkli ihtimallere gore asagida agiklamaya galisalim.

Oncelikle bir bulusun teknik alanda olup olmadiginin incelenmesi, yukarida
da belirtildigi gibi, yenilik ve teknigin bilinen durumunun asilmasi (bulug basamagi)
incelemelerinden bagimsiz yapilmalidir. Daha agik bir ifade ile yenilik ve bulus
basamaklarinda izlenmesi gereken yollar bu basamaklar 6zgii olup bulusun teknik
alana dair olup olmadigi incelemesinde bu yollarin izlenmesinin zorunlu oldugu
sOylenemez. Yenilik ve bulus basamaklarina iliskin incelemelerin sadece teknik
alana odaklanmis olmalar1 gerekir ve bu asamalarda teknik olmayan unsurlar, eger
teknik unsurla iliski igerisinde degillerse, problemi ¢oziiyor olsalar bile dikkate

25
alinmazlar®”.

Fakat bir bulusun teknik alana dair olup olmadig1 incelemesi, yenilik ve bulug
basamaklar1 incelemelerinden farklidir ve tabii ki de bir istemde teknik ve teknik
Olmayan unsurlarin bir arada bulunmalari miimkiindiir, dahas1 istemde baskin olan
ozellik teknik olmayan alandan gelebilir ve bu EPC (2000 ve 1973) m. 52/1 lafzina

aykir degildir, yeter ki teknik 6zellik istemin igerisinde bulunsun.

EPOBA T 26/86 karar1 dikkat g¢ekicidir. EPOBA bu kararinda bulusun bir
biitiin olarak ele alinmas1 gerektigini belirtmistir. Her ne kadar bu karar yenilik ve
bulus basamaklariyla ciddi olarak ilgili olsa ve bu asamada bu alanlar1 incelemiyor
olsak da deginmek faydali olacaktir. Bu kararda bir X-isin1 cihazi, bir iglemci ve
bilgisayar yazilimi vasitasiyla optimum miktarda X-1smm1 kullanilmasini, yani
gerektigi kadar X-isinmin yaratilmasini fakat zararlarindan korunmak adina
gerekenden fazlasmin da yaratilmamasi saglamaktadir. Ornekte, teknik alan X-1simni
cihazinin kendisidir ve EPC 1973 m. 52/2-3’e gore boyle bir bilgisayar yazilimi

kendi basia bulus sayilmayacaktir. Bu kararda, her ne kadar X-1s1m1 cihaz1 kendi

% EPOBA T 1543/06
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basina diislintildiigiinde teknigin bilinen durumuna dahil ise de bulusun bir biitiin
olarak diigiiniilmesi gerektigi, bir diger ifade ile, EPC 1973 m. 52/2’ye gore bulus
olarak goriilmeyen bilgisayar yazilimi ile X-1s11 cihazinin birlikte degerlendirilmesi
gerektigi belirtilmistir. Sonu¢ olarak teknik unsur her ne kadar teknigin bilinen
durumuna dahilse de ve fakat teknik olmayan unsur ile etkilesim icine girdiginde
teknik bir sonu¢ yaratiyorsa ve bu sonug ile teknigin bilinen durumu asiliyorsa
bulusun patentlenebilir oldugu sonucuna varilmistir. Eger teknik olmayan unsur,
teknik olan unsura teknik bir sonu¢ gergeklestirmek icin destek olmuyorsa, bu
durumda teknik unsur ve teknik olmayan unsurun tamamen bagimsiz
degerlendirilmesi gerekir. Ornegimizde bu iki unsur yenilik ve bulus basamaklarin
tespitinde ayr1 ayr1 degerlendirilseydi, X-1gin1 cihazi teknigin bilinen durumuna dahil
oldugu i¢in patent istemi reddedilecekti, ¢linkii teknik olmayan bilgisayar programi
unsuru zaten degerlendirme dist kalacakti. Burada teknik unsur ile teknik olmayan
unsurun problemin ¢éziimiinde iliski ve etkilesim igerisinde olmasi ve bulus konusu
problemi birlikte ¢6zmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bu iki unsurun birlikte

degerlendirilmesi diisiiniilemez”®?’.

1.3 Ozet ve Degerlendirme

Konunun kavram karmasasina agik olmasi sebebiyle dzetle tekrar agiklamak yerinde
olacaktir. Bir bulugun bulus karakteri onun teknik yapida olmasini zorunlu kilar, bu
sonuca EPC 1973 anlaminda nasil varildigini ve EPC 2000 ile bunun agikca ifade
edildigi yukarida belirtilmisti. Buradaki inceleme ileride yapilacak olan yenilik,
teknigin bilinen durumun asilmasi (bulus basamagi®®), ve sanayiye uygulanabilirlik
incelemelerinden tamamen ayri ve bagimsiz olmalidir. EPOBA eski kararlarinda
teknik unsur incelemesinde, yani bulusun teknik karakter tasiyip tasimadiginin
belirlenmesinde, yani EPC m. 52/2°de belirtilen teknige dair sayilmayan alanlara
girip girmediginin belirlenmesinde “katkisal yaklasim™ (contribution approach)
benimsemis ve bulusun ancak teknige katki yapmasi halinde teknik yapida sayilacagi
belirtilmisti. Fakat EPO bu yaklasimini zamanla terk etmistir ve bu asamada teknik

sart aranirken boyle bir incelemenin, yani teknigin bilinen durumu ile kiyaslamanin

**pkz. EPOBA T 603/89, EPOBA T 158/88

2" Usul ve iiriin istemlerindeki farkli yaklasimlar ve EPO uygulamalaridaki tarihsel gelisim icin bkz.
Ozgiir Oztiirk, Tiirk Hukukunda Patent Verilebilirlik Sartlar1, Arikan, Istanbul, 2008, s. 98-101

28 Buradaki "bulus basamag1” ifadesi, bir yaratmanin bulus olup olmadigimnin tespitindeki teknik unsur
incelemesinden tamamen farklidir, bu ayrima ehemmiyetle dikkat edilmelidir.
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yapilmamas1 gerektigi belirtilmistir. Zira bu inceleme yenilik ve bulus

basamaklarinda yapilmalidir.

EPC istemlerde teknik unsurlar yaninda teknik olmayan unsurlarin da bulunmasini
miimkiin kilmaktadir, hatta teknik olmayan unsurlar istemlerin ifadesinde teknik
unsurlardan daha fazla yer tutabilir. Teknik unsurun var olmasi yeterlidir ve yukarida
da belirtildigi gibi teknik unsurun, teknigin bilinen durumu ile kiyaslanmasi bu
asamada yapilmayacaktir. Fakat bunun yaninda teknik olmayan unsurlar da olabilir,
bulus bir biitiin olarak diisiiniilmelidir®®. iste bu gibi bir durumda teknik olmayan
unsurun teknik unsur ile etkilesim igerisinde olmasi gerektigi ve teknik etki
yaratmasi gerektigi belirtilmistir*°. Zaten aksi halde, bu asamada buna dikkat
edilmeseydi bile, katkisal yaklasim terk edildigi ic¢in teknik yapida olan fakat
teknigin bilinen durumunu asmamis olan bir yaratma, yenilik ve/veya bulus
basamaklarini gecemeyecektir. Halbuki bu ikisi bir arada degerlendirildiginde, teknik
olmayan unsur, teknik unsurla etkilesim igerisinde ise ve bu iliski sayesinde teknik
bir etki, teknik unsurda doguyorsa, bulus patentlenebilir niteliktedir. Ancak bu konu

“bulus basamagi” incelemesi ile ilgili oldugu i¢in bu noktada detaya girilmeyecektir.

2. Bulus Olarak Kabul Edilmeyen ve Bulus Olarak Kabul Edilmesine
Ragmen Patentlenebilirlikten Muaf Tutulmus Yenilikler

2.1 EPC ve PFMKT Sistemlerince Bulus Sayilamayacak Yenilikler

EPC m. 52/2°de bulus sayilamayacak nitelikteki yenilikler sayilmistir ve m.
52/3’te de, yerinde bir ifadeyle, bu alanlardaki ¢aligmalarin sadece per se patente
konu olamayacaklari, yani EPC m. 52/1-2 kapsaminda olmasina ragmen bir olgunun
bulus olarak nitelendirebilecek bir yenilikle ilintili olmas1 halinde patentlenebilecegi
belirtilmistir®’. Bir yaratmanin sirf EPC m. 52/1-2°de sayilan konularla ilgili olmas1
onun bulus sayilamayacag: anlamma gelmemektedir. Ornekle agiklamak gerekirse,

matematiksel metotlar bir¢ok teknolojik cihazin yapiminda veya miihendislik

 William van Caenegem, The Technicality Requirement, Patent Scope and Patentable Subject Matter
in Australia, Australian Intellectual Property Journal, Vol: 13, 2002, s. 44, Avustralya’da da
benzer bir yaklagim uygulanmaktadir

**EPOBA T 603/89

SLEPOBA T 931/95, 0J 2001, 441, T 914/02
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hesaplarinda vazgecilmez unsurlardir. Kimya sanayinden 6rnek verecek olursak, bir
damitma (distilasyon) isleminin ka¢ fazda gergekleseceginin hesaplanmasi igin
matematigin kullanilmasi zorunludur fakat sirf matematik kullaniliyor diye damitma

isleminin patentlenemeyecegi séylenemezgz.

Asagida EPC m. 52/2 ve PFMKT m. 5’te belirtilen bashiklar1 kisaca

inceleyecegiz.

2.2 Kaesifler, Bilimsel Teoriler ve Matematiksel Metotlar

EPC, kesifleri, bilimsel teorileri, matematiksel metotlan EPC m.
52/2(a)hiikmiinde bulus sayilamayacak konular olarak belirlemistir fakat EPC m.
52/2°deki diger sayilanlar gibi, bu kategori de, EPC m. 52/3 per se bulus
sayllamayacak sekilde anlasilmali, sirf bu kategori ile ilgili olmasi sebebiyle bir

yenilik bulus dis1 kabul edilmemelidir.

Kesif, zaten var olan bir seyin farkina varilmasi anlamina gelmektedir, patent
sistemimize gore ise kesifler bulus sayllmamaktadir. Zira dogada zaten var olan
maddelerin sirf bunun farkina varilmasi sebebiyle bir kisinin ticari tekeline verilmesi
patent hukukun amac1 ile bagdasir bir yaklasim degildir. Fakat bu tiir kesifler teknige
katk1 yapilmas: suretiyle patent konusu olabilirler. Ornek vermek gerekirse, dogada
zaten bulunan bir maddenin farkina varilmasi, bu maddenin kesfi olup bunun
patentlenmesi miimkiin degildir fakat, bu maddenin dogada bulunan halinden
ayristirtlmasi, 6rnegin saflastirilmasi islemi bir usul patentine konu olabilir, dahasi
yiiksek safliktaki bu iirlin, yeni bir liriin sayilarak bir {iriin patenti verilmesi s6z

konusu olabilir®®3*

. Diger bir 6rnek ise kullanim patentleridir. Dogada zaten bulunan
bir {irlin igin patent alinamayacaksa da bu iriinlin, o ana kadar teknigin bilinen
durumuna dahil olmayan bir kullanimi i¢in patent almak uygun goriilmektedir.

Yukarida da deginildigi gibi, patentin s6z konusu olabilmesi i¢in bulusun ve istemin

%2 Tabii ki standart bir distilasyon iglemi teknigin bilinen durumuna dahil oldugu igin
patentlenemeyecektir fakat o ayri1 bir inceleme konusudur. Burada bu 6rnek, konunun anlasilabilmesi
sebebiyle verilmistir.

% Lionel Bently/Brad Sherman, Intellectual Property Law, Oxford University Press, 3rd Edition,
2009, s. 421

% Biyoteknoloji alaninda bu yaklasima dair elestiriler i¢in bkz. John M. Golden, Biotechnology,
Technology Policy and Patentabilitiy: Natural Products and Invention in American System,
Emory Law Journal, Vol. 50
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bir teknik karakter tasimasi gerekmektedir. Ornegimizde bu teknik karakter, dogada
bulunan iiriin degil, bunun daha Once bilinmeyen kullanim alanidir. Patent
korumasinin sinirlarini istemler belirledigine goére, istemlerin de bu amaca yonelik

olarak tasarlanmasi, teknik karakteri acgik sekilde barindirmasi zorunludur.

Bilimsel teoriler ve matematiksel metotlar da bulus ve dolayisi ile de patent
kapsami disinda tutulmuslardir. Bir bilimsel teori bulus sayilmasa da bu bilimsel
teori kullanilmak suretiyle gelistirilmis bir usul, veya bir cihaz patentlenebilmektedir.
Belirtmek gerekir ki, bilimsel teoriler zamanla degismekte, gecmiste dogru kabul
edilen teoriler giliniin birinde yanlis kabul edilebilmektedir. Biitiin bunlarin kendi
basina teknige ve bulusa dair olmamalar1 sebebiyle patentle ilgisi yoktur, zaten
patent ofislerinin bilimsel teorilerin dogrulugunu bilmek gibi bir yiikiimliiliikleri de
bulunmamaktadir. EPOBA T 1538/05 kararinda, basvurucunun 0 ana kadar
bilinmeyen bir manyetik kuvvet kesfettigi ve bu kesfin, yerlesik “Heisenberg’in
Belirsizlik Ilkesi”nin ve “Einstein’in Gorelilik Kurami”nm yanhshigmi ortaya
koydugunu iddias1 ile yaptigi patent basvurusu reddedilmistir. Basvurucu ise
itirazinda, bulusunun EPO’nun uzmanlar1 tarafindan anlagilamadigini belirtmistir.
Fakat EPOBA’nin yanit1 aciktir, bilimsel teorinin anlagilmasi patent alinmasi igin
gerekli bir unsur degildir, hatta patent ofislerinin bdyle bir ylkimliligi de
bulunmamaktadir. Patent verilen bulus, bir teknik Ogreti icermeli ve bu teknige
katkida bulunmalidir. Eger bu teori dogru olsayd: bile, sadece bir kesfe isaret etmis
olmas1 sebebiyle zaten patent konusu olamayacakti, aynen “Heisenberg’in Belirsizlik

[lkesi”nin ve “Einstein’m Gorelilik Kuram1”nin patente konu olamamas: gibi.

Kendi basina bir matematiksel metot da yukaridaki Orneklere paralel bir
sekilde patente konu olamamaktadir. Fakat bu matematiksel metotlarin bir makinenin
¢alismasinda kullanilmas1 *°, ornegin bir hesap makinesi veya kimyasal iretim
tesislerinde basing, sicaklik vs. parametreleri otomatik olarak kontrol altinda tutan

PID* kontrol6r gibi cihazlar patent konusu olabilirler®”.

%> ABD’de ayn1 yonde, State Street Bank & Trust Co v. Signature Financial Group, Inc., 149 F. 3d
1368, 1373

% proportional-Integral-Derivative

%" Bu kontrolérlerdeki yazilimlar EPC m. 52/2(c), PatK HK m. 6 hiikiimleri geregi kendi baslarina
patent konusu olamamaktadirlar fakat yazilim kullanan makine patent konusu olabilmektedir.
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2.3 Estetik Yaratmalar

Her ne kadar estetik niteligi olan eserler bagka yasal diizenlemeler, drnegin
5846 Sayili Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) veya 554 Sayili Endiistriyel.
Tasarimlarin  Korunmasi1 Hakkinda Kanun Hiikkmiinde Kararname (EndKHK)
tarafindan korunuyorlarsa da PatKHK kapsaminda korunmazlar, ¢iinkii bunlarin

kendi baslarina bulus olmadiklari kabul edilmistir.

Fakat estetik alaninda kullanilacak olan firiinlerin {iretim usulleri ve hatta bu
iiriinlerin kendileri usul ve {iriin patentine konu olabilirler. Ornegin, heykel iiretimi
icin kullanilabilir, kalip ve tiraslamaya uygun bir plastik, diger patentlenebilirlik
sartlarin1 tasimasi halinde {irlin patenti konusu olabilir veya teknik bir yenilik ayni
zamanda estetik bir durus sergiliyorsa, sirf estetik etki, bu iirlinlin patentlenmesine

engel degildir.

2.4 Bilgisayar Programlari:

2.4.1 Genel Yaklasim:

551 Sayili PatKHK, EPC ve PFMKT ve Ingiliz Hukuku bilgisayar
programlarimni (yazilimlarini) da bulus sayilamayacak faaliyetlerden kabul etmis ve
dolayis1 ile patentlenebilirligin diginda tutmustur. Fakat bu ifade bilgisayar
programlar1 ile 1ilgili herhangi patentin s6z konusu olamayacagi anlamina
gelmemektedir, burada kastedilen sadece yazlimin kendisinin tek basina var oldugu
haliyle patent konusu disinda birakildigidir. Ornegin, bilgisayar programi ihtiva eden
bir makinenin patent konusu disarisinda birakildigi sdylenemez. Bu durumda akla su
soru gelecektir? Acaba patent incelemesi yapilirken boyle bir cihaz, ihtiva ettigi,
daha 1iyi bir ifade ile destek aldig1 bilgisayar programindan tamamen ayr1 diisiiniiliip,
patent verilebilirlik sartlar1 bu bilgisayar programi yokmuscasina mi ele alinacaktir?
Bu sorunun cevabi, yukarida da belirtildigi gibi, hayir olmalidir. Gergekten de EPO
tarafindan verilmis bilgisayar programlart ile bir sekilde ilgili olan patentlerin
sayisina baktigimizda c¢ok yiiksek bir say1 ile karsilasiriz, bunun sebebi bilgisayar
programlarinin sadece per se patent korumasi disinda tutulmus olmalaridir. Burada
yine EPC m. 52/3 ifadesi kilit rol oynamaktadir, her ne kadar PatKHK m. 6 boyle bir
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ifadeye yer vermemekteyse de, bu eksiligin kasten yapildigi disiiniilmemelidir,
ornek diizenleme olarak Tiirkiye’nin de taraf oldugu EPC hiikkmii dikkate alinmalidir.
Mevzuatimizdaki bu eksikligin PFMKT m. 5/3 tarafindan kaldirilmas1 planlanmissa

da bu kanun tasaris1 simdilik rafa kaldirilmis goriinmektedir.

Yukaridaki ifadeleri biraz agmak gerekirse, bilgisayar programlari ihtiva eden
buluslarin  patentlenebilirligi incelenirken “biitiinsel yaklasim” ile ele alimmalari
gerekmektedir. Ornegin, bilgisayar programi vasitasi ile ¢alisan bir basing kontrol
tinitesi, basincin teknik bir cihaz tarafindan kontrol ediliyor olmasi sebebiyle teknik
unsur icermektedir ve bu sebeple EPC m. 52/2 anlaminda patentlenebilirlik disinda
tutuldugu sdylenemez. Onemli olan bulusun bir biitiin olarak teknik karaktere sahip
olup olmadiginin belirlenmesi ve teknige yaptigi katkidir.*® Fakat belirtmeliyiz ki, bir
bilgisayar programinin g¢aligmasi i¢in bilgisayar ortaminin bulunmasi sarttir, fakat
siradan bir bilgisayarin makine olarak disiiniiliip, programin bu bilgisayarda
calistirilmas1 ona kendi basina teknik karakter katmayacaktir, bunun sebebi ise,
buradaki etkinin bilgisayarin matematiksel degerleri elektriksel sinyale ¢evirmekten
baska bir islevinin olmamasidir ve bu islev programa kendi basina teknik 6zellik

katmaz>°.

Ingiltere’deki benzer kisitlama nedeniyle, Gale isimli bulus sahibi bilgisayar
programi i¢in degil, bu programin kaydedildigi ortam icin (ROM) patent
bagvurusunda bulunmustur®® fakat bu ortamimn (materyalin) programdan farkli bir sey
ifade etmemesi nedeniyle patentlenebilir olmadigina hiikmedilmistir. Baska bir
ornekte ise, Ingiltere’de kimyagerlerin hibrid molekiiller olusturmasmi dijital
modeller olusturmak vasitasi ile kolaylastiracak bir programin, kimyagerler i¢in ¢ok
ciddi zaman ve efor kazancina imkan vermesine ragmen, patentlenebilir olarak kabul
edilmemistir. Gerekge olarak ise zaten bilinen bir yontemin bilgisayar araciligi ile

daha hizli yapilmasinin teknik bir 6zellik tasimadigi agiklamasi yap11m1§t1r41.

*Bkz. Al1-Al2

% Karigtinlmamast igin belirtmekte fayda vardir ki, bilgisayar ilk bulundugunda tabii ki
patentlenebilirdi, ¢linkii bu haliyle teknik karakteri haiz bir cihazdir. Fakat yukarida bahsedilen
konvansiyonel bir bilgisayarin yeni bir yazilimin ¢alismasi lizerindeki islevidir.

“0RPC 305, Gale basvurusu.

“1 RPC 608, Fujitsu bagvurusu.
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2.4.2 ABD Uygulamasi

ABD uygulamasinda bilgisayar yazilimlarinin patent ile korunmasi
konusunda daha liberal bir yaklagim benimsenmistir. Baslangicta, ABD’de bilgisayar
yazilimlarinin patentlenememesi ilkesi, bu konuda yeterince uzman ve veri olmamasi

sebebiyle kabul edilmisti*’.

Sonrasindaki yaklasima gore bilgisayar yazilimlari, temel olarak
algoritmalardan olusmalar1 ve algoritmalarin kanunen patentlenebilirlik disinda

tutulmus olmasi1 sebebiyle patentlenemez kabul edilmislerdir®.

Fakat 1981 yilinda Supreme Court, talepte belirtilen algoritma sayesinde
kaugugun kiirlenmesinin kontrolii usuliiniin patentlenebilecegine karar vermisti** ve
1980’lerde ABD uygulamasinda, bilgisayar tabanli usullerin patentlenebilirligi;
fiziksel bir siirecin kontroliinde veya bir bilgisayarin yenilik arz eden bir sekilde
calismasi i¢in yeniden konfigiirasyonunda veya fiziksel obje veya siirecleri temsil
eden verilere dayali olarak gergeklesen operasyonlarda; kabul edilmistir. Bu

uygulama bugiinkii Avrupa uygulamasi ile olduk¢a benzerdir.

Fakat 6nemli bir farkliilk ABD Patent Ofisi’nin (USPTQO) patent uzmanlari
icin 1996 yilinda yaymladigi kilavuzda goriilmektedir. Buna goére bilgisayar
yazilimlar1 ihtiva eden CD-ROM gibi kayit materyalleri iriin patentine konu
olabilecektir. EPO da yavas yavas bu tiirden yaklagimlart kabul etmeye dogru

yonelmektedir.

2.5  Zihni, Oyun ve Ticari Faaliyetlerle Tlgili Plan, Kural ve Metotlar

Insan zihninin soyut faaliyetleri teknik karakter gostermedikleri igin
patentlenebilir konular disinda tutulmustur. Bu faaliyetlerin insan hafizasinin ve
islem giiciiniin ¢ok Gtesinde bir hizla bilgisayar programlari vasitasi ile yapilmasinin
da patentlenebilir bir teknik siire¢ olusturmadigina yukarida deginilmisti. Burada

verebilecegimiz en Onemli Ornek, muhasebe veya stok takibi gibi konulardaki

*2 Philip W. Grubb/Peter R. Thomsen, Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology,
2009, s. 329.

*% Gottschalk v. Benson 409 US 63 (Supreme Court 1972)

* Diamond v. Diehr 450 US 175 (Supreme Court 1981)
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yazilimlarin patentlenemeyecegidir, fakat bu yazilimlarin tabii ki (FSEK)

kapsaminda korunmalar1 miimkiindiir.

2.6 PatKHK’daki Farkh Yaklasim

PatkKHK m. 6/1(e), insan veya hayvan viicuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi
usulleri ile insan, hayvan viicudu ile ilgili teshis usullerini patent bulus niteliginde
olmadiklar1 sebebiyle patentlenebilir konular digarisinda birakmistir. Fakat EPC, bu
konular1 patent kapsaminda birakirken teknik olmamalar1 sebebine dayanmamus,
bunlarin dogrudan EPC m. 53(c) hiikkmii dahilinde patentlenemez olduklarini
belirtmistir. Bize gore de, bu konularin her daim teknik olmadiklar1 sdylenemez,
zaten PEFMKT m. 6(c) de, her ne kadar rafa kaldirilmis goriinse de, EPC sistemini
benimsemistir. Ayrica, AB’ne uyum amaciyla 12 Mart 2013 tarthinde TBMM’ye
sevk edilen “Patent Haklarinmin Korunmas: Hakkinda Kanun Hiikmiinde Kararname
ile Bazi Kanun ve Kanun Hiikmiinde Kararnalerde Degisiklik Yapiimasina Dair
Kanun Tasaris1” da 551 Sayili PatKHK m. 6/1’i EPC ile uyumlu sekilde
degistirmektedir. Yine de belirtmeliyiz ki, bu iki yaklasim arasinda pratikte bir
farklilik ortaya ¢ikmayacaktir.

Onemli bir hiikiim de PatKHK m. 6/2, EPC m. 53(c), PFMKT m. 6(c)
hiikiimleri uyarinca bu yontemlerin herhangi birinde kullanilan {irlinlere, 6zellikle
madde ve terkiplere uygulanmayacagidir. Bir diger ifade ile tibbi usullerde kullanilan
madde ve terkipler patente konu olabilecektir. Yeri geldiginde bu konular hakkinda

detayl1 aciklama yapilacaktir.

3. Patentlenemez Buluslar

EPC m. 53 ve buna paralel olarak kaleme alinmis olan PFMKT m. 6, ve farkl
bir sistemtemle PatKHK, teknik bulus niteliginde olsalar bile bazi konular1 patent
kapsami disinda tutmustur. Bu sinirlamanin temel olarak amaci, kamu yararinin

patentin sagladig1 inhisari kullanim hakk: karsisinda {istiin tutulmasidir.
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3.1 Kamu Diizenine ve Genel Ahlaka Aykir1 Buluslar

Bir bulusun kamu diizenine ve genel ahlaka aykir1 olmasi durumunda patent
ile korunmasina miisaade edilmemistir. Ancak kamu diizeni ve genel ahlakin son
derece siibjektif konular olduklarini ve bir iilkede ahlaka aykiri bulunan bir bulusun
baska bir iilkede ahlaka aykir1 kabul edilmemesinin ¢ok muhtemel oldugunu
belirtmek gerekir. TRIPS m. 75/2, taraf iilkelerin ulusal hukuklarinda bdyle bir
istisnanin olmasimi miimkiin kilmaktadir. Dolayisi ile EPC basvurusunda birden fazla
tilkede koruma talep edilir ve eger patent verilirse, koruma talep edilmis olan
tilkelerin birinde bu patentin kamu diizeni veya genel ahlaka aykirilig1 iddia edilmek
suretiyle hiikiimsiizlikk davasi s6z konusu olabilecektir. EPC m. 53(a) ve PEFMKT m.
6(a)’ya gore, bulusun ticari kullaniminin sadece kanunlar veya yonetmeliklerce
yasaklanmis olmasi, bu kullanimin kamu diizenine veya genel ahlaka aykir1 oldugu
anlamina gelmez. Ornegin, kanun tarafindan kullamimi yasaklanmis bir iiriin bir
iilkede iretiliyor fakat iilke i¢inde kullanilmayip, kanunlar1 tarafindan
yasaklanmamis baska iilkelere ihra¢ ediliyor olabilir. Boyle bir durumda bu iiriiniin
patentlenmesinde bir sakinca goriilmemelidir® meger ki, bu iiriiniin kullanimimmn
yaninda iretiminin de, patent bagvurusu yapilan iilkede kamu diizeni veya genel

ahlaka aykir1 oldugu diisiiniilsiin.

PatKHK m. 6 ifadesi, konusu kamu diizenine aykir1 olan buluslari
patentlenemez olarak belirlerken, EPC m. 53(a) ticari kullanimmin kamu diizenine
aykir1 olmasi halinde patentin verilemeyecegini dngdrmiistiir, PatKHK ifadesinin bu
sinirlamayr daha genis tuttugu soOylenebilir fakat PatKHK m. 4’iin, Tirkiye
Cumhuriyeti kanunlarina gore yiirlirlige konulmus milletlerarast anlagma
hiikiimlerinin bu Kanun Hiikmiinde Kararname hiikiimlerinden daha elverisli olmasi
halinde, ilgili kisilerin milletlerarasi anlasma hiikiimlerinin uygulanmasini talep
edebilecekleri, yoniindeki diizenlemesi EPC m. 53(a)’nin, talep halinde

uygulanmasini gerektirir goriinmektedir.

Kanimca kanunun bu hiikiim, oOncelikle kanuna istisna getirmis olmasi
sebebiyle dar yorumlanmalidir. Ayrica PatKHK m. 99(c) ve PFMKT m. 70/1(c)
hiikiimleri kamu yarar1 durumunda zorunlu lisans hiikkmiinii 6ngérmektedir, buradan

anlasilan, buradan anlasilan, patent ile korunan bir iiriiniin az miktarda bulunmasi,

** Guidelines for Examination of the EPO 2012, Part G, Chapter II, 4.1.1
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yeterince Uretilememesi s6z konusu oldugunda bu patentin kamu diizenine aykir
olmadigidir. Boyle bir durumda zorunlu lisans hiikkmii uygulamaya konulmak
suretiyle tiretim arttirtlabilir. Ancak bu hiikiim Tiirkiye’de su ana kadar yargi konusu

olmamis goriinmektedir.

Mutlak olarak kamu diizeni ve ahlaka aykir1 olabilecek buluslara 6rnek olarak,
insan klonlamaya yonelik iglemler, insan embriyosunun ticari kullanimi, hayvan

genetiginin degistirilmesi islemleri gosterilebilir.

3.2 Bitki — Hayvan Tiirleri ve Bitki — Hayvan Uretimine Yénelik

islemler

Patent diinyasinin en tartismali konularindan birisi de canli yagaminin patente
konu olup olmamasidir. Her ne kadar mikroorganizmalar alaninda uzun yillardir iiriin
patentleri veriliyor olsa da konu bitki, hayvan ve nihayetinde insan olunca, kaygilar
artmaktadir. Bu konudaki tartismalara uzun uzun deginilmeyecektir*’ fakat, yukarida
genel ahlak kaygilar1 sebebiyle, canli genetiginde degisiklik yapilmasina dair patent
haklar1 hususundaki kaygilara deginilmisti. EPC m. 53(b) hikkmii bitki ve hayvan
tiirlerinin patentlenemeyecegini agikca belirtmistir fakat bunun altinda yatan temel
sebep, EPOEBA G 1/98 karari ile yorumlanmustir. Bu karara gére EPC 1973 m. 53(b)
hiikmii  genetigi degistirilmis  bitkilerin  patentlenebilirligini  kendi basina
engellememektedir. Eger istemde spesifik olarak bitki ¢esidi tanimlanmamis fakat
istem sonu¢ olarak inter alia bazi bitki tiirlerini kapsiyorsa, bu istemin
patentlenebilirligine EPC m. 53(b) hilkmii engel degildir. EPC m. 53(b) hiikmiiniin
esas amaci, genetigi degistirilmis bitkilerin patentlenmesini 6nlemek olarak
goriilmemis, esas amacin zaten 1slah¢1 haklari ile korunan fikri gelismelerin patent ile
de korunmak suretiyle bir ¢ifte korumadan sakinmak oldugu belirtilmistir. Dolayisi
ile dogrudan bitki tiirline yonelmemis, fakat bitki tiirii ile ilgili bir 6gretiye yonelik
bir koruma miimkiin olmaktadir. Hemen belirtelim ki, 1slah edilmis bitki tiirleri
tizerindeki fikri miilkiyet korumas1 5042 Sayili Yeni Bitki Cegitlerine Ait Islahgt
Haklarimin Korunmasina Iliskin Kanun tarafindan saglanmaktadir*®. Bu kanunda

ifade edilen “cesit” aslinda yukarida bahsedilen “tiir” ifadesine karsilik gelmekte, bu

*® Guidelines for Examination of the EPO 2012, Part G, Chapter |1, 5.3

*" Bu konuda bkz. Tekin Memis, Hayat Uzerinde Patent: Avrupa Nasil Karar Verecek?, e-
akademi, say1 13

*® Bu konuda genis bilgi i¢in bkz. N. Ayse Odman, Islah¢1 Hakki, Seckin Yayinlari.
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farlilik PatKHK hazirlanirken tercih edilen geviriden kaynaklanmigtir. EPC m. 53(b)
hiikmiiniin amacina dikkat edilecek olursa “bitki tiirii” kavraminin tanimlanmasi ¢ok
onemlidir. Bu konudaki aciklama ise 26(4) sayili kuralda yapilmis olup burada

detaya girilmeyecektir.

Bitki tiirlerinin yetistirilmesine yonelik bir usul patenti ise miimkiindiir ve
EPC m. 64/2 hiikmiinde belirtilen, bir usul patentinin, bu usulle fiilen {iretilmis iirtini
korumasi kurali da gecgerli olacaktir. Daha agik bir ifade ile, patentli usulle fiilen
tiretilen bitki tiiriinlin EPC m. 64/2 hiikmii ile patent korumasindan yararlanmasi
miimkiin goriilmiis, EPC m. 53(b) hiikmiinde belirtilen ve yukarida agiklanan, bitki
tirlerinin patentle korunmamasi kuralina benzer sekilde korunmasi engellenmemis,

bu iki hiikmiin birbirleri ile ilgili olmadiklar belirtilmistir.

TRIPS m. 27/3(b) hiikkmii de mikroorganizmalar disinda, taraf tilkelerin, bitki
ve hayvanlar1 patent korumas: disinda tutabileceklerini  belirtmektedir.
Mikroorganizmalarin patentlenmesi*® hakkinda EPC agik diizenlemede bulunmustur
ancak PatKHK hiikmiinde bu yonde agik bir diizenleme bulunmamaktadir. Daha
once bahsedilmis olan PatKHK’da degisiklik yapilmasi hakkindaki kanunun
PatKHK m. 6’da degisiklik 6ngormesi EPC ile bu konuda uyum saglanmak
istendigini gostermektedir. Gilinlimiizde tarimsal {iriinlerden ve hatta 6rnegin misir
kogani, seker pancari gibi tarimsal atiklardan etanol gibi, akaryakit olarak da
kullanilabilen 6nemli bir kimyasal maddenin iretilmesi igin ¢ok ciddi ¢aligmalar
yapilmaktadir ve bu islemler i¢in usul patenti ve fermantasyonda kullanilan

mikroorganizmalar i¢in de {iriin patenti almak cok popiiler bir gelismedir.

Hayvan ve bitkilerin c¢aprazlama yontemi ile iretilmeleri usulleri ise,
tamamen biyolojik olmalar1 sebebiyle patentlenebilir degildir. Ornegin, yaris ati
yetistiricilerinin yiizyillardir yaptiklart miimkiin oldugunca iyi bir irk yaratma
cabalar1 veya meyve agacglarindan asilama yontemiyle daha dayanikli mahsul

almmas gibi islemler patent konusunun disindadir™. Hatta bu islemleri daha hizli ve

* Bu konuda detayli bilgi i¢in bkz. S. Sekar/D.Kandavel, Patenting Microorganisms: Towards
Creating a Policy Framework, Journal of Intellectual Property Rights Vol 7, May 2002, s. 211-
221

% insan katkisinin 6nemli Slgiide olmasi ve iiretimin yalnizca biyolojik temellerin disina ¢ikmas,
Ornegin, radyasyona tabi tutulmasi gibi durumarlarda 6zellikle ABD uygulamasinda patentin sz
konusu olabilecegi konusunda bkz. Ozgiir Oztiirk, Tiirk Hukukunda Patent Verilebilirlik Sartlari,
2008, s. 130-131.



31

hedefe yonelik bicimde yapmay: kolaylastiran, gen isaretleme yontemleri de

patentlenemez olarak belirtilmistir™".

3.3 insan veya Hayvan Viicuduna Uygulanacak Cerrahi Usuller ve

Teshis ve Tedavi Yontemleri

TRIPS m. 27/3(a) bu baslikta belirtilen usulleri taraf iilkelerin i¢ hukuklarinda
patentlenebilir konular disarisinda birakmalarina olanak tanimaktadir, EPC, PatKHK

ve PFMKT da bu yonde diizenleme igermektedir.

Bu konular kanimca zaten sanayiye uygulanabilir olmamalari sebebiyle
patentlenebilir konular diginda kalmaktadir. Hatta PatKHK m. 6/1(e) bu konularin
bulus niteliginde olmadiklar1 gerekgesiyle patentlenemez oldugunu belirtmistir.
Fakat EPC ve PFMKT bu konularin bulus olmadigim1 kabul etmemektedir fakat,
bulus niteliginde olmalarina ragmen bunlarin patentlenebilir konular disinda
tutmaktadir. “Patent Haklarinin Korunmas: Hakkinda Kanun Hiikmiinde Kararname
ile Bazi Kanun ve Kanun Hiikmiinde Kararnalerde Degisiklik Yapilmasina Dair
Kanun Tasarist” m. 2 de, PatKHK m. 6/1’i EPC’ye kismen de olsa uygun olarak
degistirmektedir.

Fakat biitiin bunlarin 6tesinde, bu konularda verilecek patentlerin bazi tedavi
usullerinin belirli kisilerin tekeline birakilmasi sonucunda insanlarin, temel bir
ihtiyag olan tedaviye ulagmalarimi c¢ok =zorlastiracagi, bunun kisi haklariyla
bagdasmayacagl ongoriilebilir. Ornegin, bugiin tedavi yontemi bilinmeyen bir
hastaligin iyilesmesi i¢in gelistirilen bir ameliyat yontemi patent korumasi altina
alinirsa, bu yontemi patentlemis olan kisiler ve bunlarin ¢ok yiiksek ticretler
karsisinda lisans verdigi hastaneler disinda bu ameliyatin gerceklestirilememesi,
milyonlarca insanin bu tedavi usuliine ulasgamamas1 veya ¢ok pahaliya ulagmasi

anlamina gelecektir.

5! Guidelines for Examination of the EPO 2012, Part G, Chapter 11, 5.4
%2 EPC hiikmiiniin amacinin detayli incelemesi i¢in bkz. Rudolf Krabber, Purpose and Limits of the

Exclusion from Patentability of Medical Methods, Especially Diagnostic Methods, Patents and
Technological Progress in a Globalized World, s. 275-288
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Hemen belirtelim ki, EPC m. 53(c), PatkHK m. 6/2°%, PEMKT m. 7(c), bu
amaglarla kullanilacak {iriin ve materyallerin bu madde kapsami1 disinda tutuldugunu
belirtmistir, dolayis1 ile ilaglar, tibbi cihaz ve geregler patent korumasinin konusu
olabilirler. Yukarida bahsedilen etik kaygilar ilaglar ve tibbi cihazlar igin de
gecerlidir ve uzun tartigmalara konu olmustur fakat konumuzun disinda kalmasi
sebebiyle bu etik tartigmalara burada deginmeyecegiz>. ilag patentlerinin yeniligi ise

asagida ayr1 bir baglik altinda ele alinacaktir.

3.4 PatkKHK m. 6 i¢in Ongoriilen Degisiklik

30/04/2013 tarith, 1/756 esas ve 13 karar no.’lu “Patent Haklarinin Korunmasi
Hakkinda Kanun Hiikmiinde Kararname ile Bazi Kanun ve Kanun Hiikmiinde
Kararnalerde Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasarisi” m. 2, PatKHK m. 6’da
belirtilen patentlenemeyecek konulara PatkKHK m. 6/3(d-e) hiikiimleri ile asagidaki

hususlar1 da eklemektedir.

“Olusumunun ve gelisiminin ¢esitli agamalarinda insan bedeni ve bir gen
dizisi veya kismi gen dizisi de dahil olmak iizere, insan bedeninin

ogelerinden birinin basit kesfi.”

“Insan klonlama islemleri; insan esey hattinin genetik kimligini degistirme
islemleri; insan embriyosunun sinai ya da ticari amaclarla kullaniimasi;
insan ya da hayvanlara onemli bir tibbi fayda saglamaksizin, hayvanlara aci
cektirebilecek genetik kimlik degistirme islemleri ve bu islemler sonucu elde

edilen hayvanlar.”

Simdilik rafa kaldirilms olan PFMKT bu yonde bir hiikiim 6ngérmemisti fakat
giindemde olan PatKHK hakkindaki bu degisiklik 6ngéren kanun tasarisit bu konuda
acikca patent heniiz yasalasmamis olmasi sebebiyle tezimizde bu konularin

ayrintisina girilmeyecektir.

53 PatKHK bu faaliyetleri bulus olmadig: igin patentlenemeyen faaliyetlerden saymistir. PEMKT ise
EPC’ye paralel olarak bunlarin bulus olabileceklerini kabul etmis fakat miinhasiran
patentlenebilmelerine olanak tanimamustir.

> Bu konuda detayli bilgi igin bkz. Aysegiil Sezgin Huysal, ila¢ Patenti, istanbul, 2010
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D. PATENT HUKUKUNDA YENILIK SARTI

1. Teknigin Bilinen Durumu

Yukarida da belirtildigi gibi, bir bulusa patent korumasi uygulanabilmesi igin
bu bulusun bir takim sartlar1 tasimasi gerekmektedir ve bunlardan birisi de yeniliktir.
Yenilik asamasi hemen her patent sisteminde aranmakta olup, anlami {ilkelerin
mevzuatlarinda farklilik gosterebilmektedir. Biz burada Tiitkiye ve EPC
uygulamasii ele alacagiz ve ¢ok onemli bir patent hukuku sistemine sahip
ABD’deki farkli uygulamalara da kisaca deginecegiz. Son olarak ise kimya sanayine

dair baz1 6zel durumlar1 6rneklerle agiklamaya calisacagiz.

PatKHK m. 7/1, teknigin bilinen durumuna dahil olmayan bulusun yeni
oldugunu belirtmistir ve hemen ardindan PatKHK m. 7/2-3% ile EPC m. 54’¢ paralel

olarak, teknigin bilinen durumunu agiklamistir:

“Teknigin bilinen durumu patent bagvurusunun yapildig: tarihten once,
bulus konusunda diinyanin herhangi bir yerinde toplumca erisilebilir
vazili veya sozlii tamitim, kullamim veya bir baska yolla agiklanan

bilgilerden olusur.

Patent basvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra yayinlanmis olan ve
patent bagvurusu tarihinden onceki tarihli Tiirk patent ve faydali model
belgesi bagvurularmmin  yayinlanan ilk metinleri teknigin bilinen

durumuna dahildir”’

Patent hukukunda yenilik arastirmasinin gerekliligi konusunda tartismalar
yaganmustir. Gergekten de bulus basamaginin, yenilik basamagini zorunlu olarak
icerdigi, dolayisi ile bulug basamagini haiz olmayan bir patent bagvurusu i¢in, yenilik
basamaginin zaten miimkiin olamayacagi ve nedenle yenilik basamagi incelemesinin

gereksiz bir adim oldugu 6ne siiriilebilir®®. Fakat EPOBA T 154/04 kararinda, patent

% PEMKT m. 7/3, PatKHK m. 7/3’ten farkl1 bir sekilde kaleme alinmus olup, PatKHK m. 7/3’lin, TPE
ve EPO basvurulari arasinda yarattig1 uyumsuzluk bertaraf edilmistir. Bu konuya asagida
deginilecektir.

%6 Camen Troller, Precis Du Droit Suisse des Biens, C.1, s. 223-225; Gerald Paterson, The European
Patent System, 2nd Editition, 2001, s. 482
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verilebilirlik incelemesi yapilirken yukarida bahsedilen sartlarin, yani teknik
karaktere sahip olma (bulus olma), yenilik, bulus (teknigin bilinen durumunun
asilmasi) ve sanayiye uygulanabilirlik sartlarinin birbirlerinden bagimsiz sartlar
oldugunu, degerlendirmelerin birbirlerinden tamamen bagimsiz bir sekilde yapilmasi
gerektigini belirtmistir. Yenilik incelemesinin, bulus basamagi incelemesinden 6nce

yapilmasi geregi, belirtilmesi gereken bir husustur.

Yenilik incelemesinin temel amaglarindan birisi, daha 6nce patent verilmis bir
konunun daha sonra tekrar patentlenmesinin Onlenmesidir. Asagida yenilik
incelemesinin bulus basamagindan farkli bir incelemeye tabi tutulmasini ve bunun
sonuclarint kisa bir 6rnek ile agiklamaya calisacagiz fakat bundan once yenilik

sartinin anlagilmasi gerekmektedir.

PatKHK m. 7/2 acik¢a diinyanin herhangi bir yerinde toplumca erisilebilir
bilgiden bahsetmekle, teknigin bilinen durumuna dair konumsal bir kisitlamanin
olmadigin1 belirtmistir. EPC m. 54 yazili ifadesinde agik¢a belirtmemis olsa da
herhangi bir sinirlama koymamak suretiyle konumsal bir sinirlamanin olmadigini
ifade etmektedir’’. Yani doktrindeki ifadesiyle Tiirkiye’de ve EPO uygulamasinda
“mutlak yenilik” ilkesi benimsenmistir. Daha genis anlamiyla mutlak yenilik,
teknigin bilinen durumu incelenirken konum, dil, bilginin kaynag1 gibi sinirlamalarin
tamamen goz ardi edilmesidir. Diger bir ifadeyle, teknigin bilinen durumunu
olusturan bilgi kaynaklar1 diinyanin herhangi bir yerinde, herhangi bir dilde, herhangi
bir kullanim usuliiyle toplumca erisilebilir olan bilgilerdir. Fakat her {ilkenin hukuk
sisteminin mutlak yenilik ilkesini benimsedigini sOyleyemeyiz. Asagida da
deginilecegi lizere ge¢miste ABD patent sisteminde sozlii ve kullanim yolu ile
toplumca erisilebilir kilinmis olan bilginin, teknigin bilinen durumuna dahil
edilmesinde konumsal bir smirlama mevcuttu fakat bu sistem, asagida da
belirtilecegi lizere son degisikliklerle arttk ABD’de terk edilmistir ve yeni sistem
EPC uygulamasi ile paraleldir.

Asagida deginilecek olan teknigin bilinen durumunu olusturan kaynaklar ele
alinirken dikkat edilmesi gereken hayati kural ise, bu kaynaklarla agiklanan bilginin,
o konudaki uzman kisi tarafindan uygulanabilir olmasidir. Ornegin, herhangi bir

yazili kaynakta bir bilgiden bahsediliyor fakat yeteri kadar detay verilmiyorsa ve bu

%" Guidelines for Examination of the EPO 2012, Part G, Chapter IV, 5.4.1
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bilgi salt agiklandigi kadariyla konu hakkinda uzman kisiye uygulama imkani
vermeyecek kadar sinirliysa, burada acgiklanmis olan bilginin teknigin bilinen
durumuna dahil oldugu sdylenemez. Hatirlanacagi tizere patent hukukunun temelinde
yatan anlayisa gore teknik toplumdan gizlenmemelidir, toplumun kullanimina
acilmasi tesvik edilir ve bu teknigi topluma agiklamayi kabul etmis olan kisiye ise,
bu teknigin kullanimi lizerinde smurli siireli bir tekel hakki verilmek suretiyle
kendisinin teknigin gelisimi i¢in kullandigi maddi kaynaklar, harcadigi caba
odiillendirilmektedir. Bu 6diill mekanizmas1 kisileri teknigi gelistirmeye ve dahasi
gelistirmis oldugu teknigi toplumdan saklamak yerine toplumun bilgisine ve
hizmetine sunmaya tesvik etmektedir. Bu tesvik mekanizmasi sayesinde teknigin
gelisiminin hizlandirilacag: diisiiniilmektedir. Patent sisteminin bu temel yaklagimi
ele alindiginda, uygulanamaz derecede simirli sekilde agiklanmis olan bilginin
teknigin bilinen durumunu olusturmasi, sistemin 6zi ile gelisecektir. Dahasi bilginin
bu denli gizli olmasi o bilginin dogrulugunun da test edilmesini imkansiz kilmaktadir.
Gergekten de uygulanamayacak kadar sinirli sekilde topluma agiklanmis olan
bilginin dogru bir bilgi oldugunu kim iddia edebilir? Hatta dogru oldugu tahmin
edilen fakat uygulamaya gegirilememis bir bilgi dahi olabilir ve bir bagkasinin bunu
uygulamaya gegirecek kadar ilerletmesi beklenebilir. Boyle bir durumda patent
sistemi ikinci gelisimi koruyacak, bilgiyi sadece bir fikir olarak one siiren, teknik
uygulamaya dokiilebilecegini diisiinen fakat bunu basaramayan kisiye tekel hakki

tanimayacaktir.

1.1 Teknigin Bilinen Durumunu Olusturan Bilgi Kaynaklar

1.1.1 Toplumca Erisilebilir Olan Yazih Kaynaklar

Yukarida da belirtildigi gibi, mutlak yenilik prensibi dahilinde yazil
kaynaklarin dili ve basildig1 veya yayinlandig: yer ile ilgili Tiirk, Avrupa, ABD ve
Japonya58 sistemlerinde herhangi bir sinirlandirma bulunmamaktadir. Aslinda temel

uygulama mutlak yenilik olmasina ragmen, yakin zamana kadar ABD’de sozlii ve

% Tiirk patent sistemi disinda referans olarak Avrupa, ABD ve Japonya sistemlerinin ele alinmasinin
sebebi bu patent sistemlerinin diinyanin en 6nde gelen sistemlerinden olmalar1 ve diinyadaki patent
basvuru sayis1 dikkate alindiginda ¢cok ¢ok dnemli bir yer tutmalaridir. Dahasi Tiirkiye EPC’ye taraf
iilkedir ve patent sisteminin giin gegtikge EPC ile paralel hale getirmektedir. Bunun en 6nemli
adimlarindan birisini PFMKT olusturacakt: ancak daha 6nce de muhtelif kez belirtildigi gibi bu kanun
tasarisi rafa kaldirilmis ve simdilik sadece PatKHK’da bazi1 degisiklikler yapilmasi diisiiniilmektedir
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kullanim yolu ile topluma acgiklanmis bilgilerde konumsal sinirlama koymak
suretiyle mutlak yenilik prensibinin disina ¢ikildigr goriilmekteydi fakat bu uygulama
da yapilan son degisikliklerle terk edilmistir. Yazili kaynaklar i¢inse bdyle bir
sinirlamaya hi¢ gidilmemistir. Bunun bir sebebi yazili kaynaklarin fiziksel olarak
erisiminin kolay olmasi, dogrulugundan ve degistirilmediginden emin olunmasinin
sOzIlii ve uygulama yolu ile topluma sunulmus bilgiden daha kesin olmasidir. Fakat
kanimca daha oOnemli bir sebebi ise sistemin ABD Patent Ofisine yapilacak
bagvurularda, basvurucular1 kollama amacidir. Ac¢iktir ki, ABD Patent Ofisine en ¢ok
ABD vatandaglar1 veya ABD’de yerlesik sirketler tarafindan patent basvurusu
yapilacaktir.

Yukarida da deginildigi tizere, ABD’deki mutlak yenilik prensibine aykir1 bu
sistemin 16.03.2013 tarihinden sonra yiiriirliige girmek iizere degistigi, 15.03.2013
tarihine kadar yapilan basvurularin yukaridaki uygulamaya tabi oldugunu, fakat
sonrasindaki bagvurularin degisik kanun hiikkmiine tabi oldugunu belirtmeliyiz. Yeni

kanun hiikmii ise EPO ile paralel gérﬁnmektedirSg.

Son olarak teknigin bilinen durumu ile ilgili tarih i¢in de ABD sisteminde
bulusun yapildig: tarihteki teknigin bilinen durumunun referans alindigini belirtmek
faydali olacaktir. ABD sisteminin 6zii dikkate alindiginda bulusun yapildig: tarihin
referans alinmasi anlagilir bir uygulamadir. Eger bagvuru tarihinden 6nceki bir belge
bulusun yeni olmadigini gosteriyorsa, bulus sahibinden bulusun bu dokiimandan

once gergeklestirdigine dair kamitlar sunmasi ve yeminli beyani beklenmekteydi®.

a. Basih Veriler

Basili eserlerin/verilerin toplumun erisimine sunulmus sayilmasi igin bu
eserlerin herkes tarafindan kolayca ulasilabilecek olmasi aranmamaktadir, 6nemli
olan bilginin erisilebilir olmasidir. Erisimin kiitiiphane gibi herkesin kolayca
tarayacagi bir alanda toplumun erisimine sunulmus olmasi gerekmemektedir.

Ornegin, sadece belirli uzmanlarin tarayabildikleri bazi enstitii raporlar1 veya

%9 Bkz. 35 U.S.C 102 (yeni ve eski kanun maddeleri) . Bu maddede “iilke icerisinde bilinen veya
kullanilan” seklinde bir ifade kullanilmistir, tilke igerisinde bilinmesi s6zlii kaynak olarak
degerlendirilmelidir.

60 Tolga Okat, Amerika Birlesik Devletleri Patent Mevzuatindaki Degisiklikler ve Etkileri, Fikri
Miilkiyet Hukuku Yilhig1 2011, s. 339 — 340.
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veritabanlar1 da toplumun erisimine sunulmus sayilir, burada 6nemli olan bu verilere
erisimin gizlilik ylikiimliiliigii derecesinde asir1 sekilde sinirlandirilmamis olmasi ve
bu konudaki herhangi bir uzman tarafindan talep edilmesi halinde sunulmasidir®.
Eger bu tiir bir bilgi hemen her ilgili veya uzman kisinin erisimine agik olan bir
enstitii veya benzer bir kurulusun veritabaninda degil de bir 6zel sirketin
dokiimanlar1 arasinda bulunuyorsa, boyle bir bilginin toplumca erisilebilir oldugunun
dogrudan kabul edilmesi miimkiin gorinmemektedir. Ancak boyle bir durumda her
olay kendi ozellikleri ¢ergevesinde ayr1 ayr1 degerlendirilmelidir, bir genelleme

yapmak miimkiin gérﬁnmemektedirsz.

Yaymlanmig bir bilginin nerede yayinlandigi ve yaymnlanma yerinin uzman
kisinin bilgiye ulasip uygulayabilmesine imkan tanmiylp tanimadigi Onemsizdir.
Onemli olan teorik olarak herkese acik bir alanda yaymlanip yayinlanmadigidir.
Ornegin, higbir teknik uzmanm yasamadigmi varsayabilecegimiz Sibirya’nin bir
kasabasinda yayinlanan yerel bir gazetedeki bilgi, diger sartlar1 da tasimasi halinde
teknigin bilinen durumuna dahil sayilmadir, her ne kadar teknik bir uzmanin o yayim
okuyup uygulamasi pratikte miimkiin goriinmese de, mutlak yenilik prensibine
uygun olarak, 6nemli olan bilginin toplumun erisimine sunulmus olmasidir ve fiili

durumdan bagimsiz bir degerlendirme yapilmalidir.

EPOBA T 314/09 kararinda, Hamburg Universitesi Kimya Departmani
Kiitiiphanesi arsivine sunulmus fakat hentiiz tasnifi yapilmamais bir diploma tezinin bu
hali ile teknigin bilinen durumuna dahil olmadigini, kanimca hakli olarak,
belirtmistir. Ancak uygulamada aksi yonde kararlarla karsilasmak da miimkiindiir.%
Zira, boyle bir teze herkesin erisimi heniliz miimkiin degildir. Fakat boyle bir tezin
sunumu topluma acgik bir alanda yapilmis olsaydi sozlii yolla agiklama kapsaminda
ele almp teknigin bilinen durumuna dahil edilebilirdi®. Bu iki durum birbirine

karistirllmamalidir.

El yazmalarinin teknigin bilinen durumuna dahil olup olmadiklar1 konusunda
bir tartisma Ozellikle ABD hukukunda onemli olmaktadir. Zira ABD patent
sisteminde, daha once de deginildigi gibi, 16.03.2013 tarihine kadarki patent

' EPOBA T 611/95

> EPOBA T 37/96

%3Kiitiiphane gorevlilerinin sir saklama yiikiimliiliigii olmadigina dair bkz. EPOBA T 0834/09.
% Bu konuda daha detayl bilgi i¢in asagida ilgili agiklamalar bakilmalidir.
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bagvurulari i¢in sozlii, ve uygulama yoluyla toplumun erisimine sunulmus bilgilerin
teknigin bilinen durumuna dahil sayilmasi konumsal olarak smirlandirilmis olup,
sadece ABD smirlari igerisinde bdyle bir sunum, teknigin bilinen durumuna dahil
oldugu kabul edilmekteydi. Hal boyle olunca el yazmasi bir eserin basilmis bir yaymn
olup olmadiginin tartisilmast gerekecektir % Zira boyle bir eser ABD disinda
toplumun erigimine sunulmussa ve basili yayin olarak kabul edilirse mutlak yenilik
prensibi geregi teknigin bilinen durumuna dahil sayilacaktir, fakat basili yayin olarak
kabul edilmez ise teknigin bilinen durumuna dahil sayilmayacaktir®®. Kanimca
Avrupa ve Tirkiye uygulamalart ve 16.03.2013 tarihi itibariyle yeni ABD
uygulamasi mutlak yenilik prensibini her kosulda uyguladigindan bdyle bir

tartismaya mahal yoktur67.

Cizimler de teknik alandaki uzman kisinin bu bilgiyi anlayip uygulamasina

imkan vermesi sartiyla teknigin bilinen durumuna dahil sayilirlar.

Hemen belirtilmelidir ki, bir patent bagvurusu incelenmek {izere yayinlanmig
ise artik bu kaynak yazili bir kaynak haline gelmektedir. EPC m. 54/3 hiikmiinde
belirtilmis olan ve asagida inceleyecegimiz, heniliz yaymlanmamis onceki tarihli
patent bagvurularinin, sonradan yaymlanmak sartiyla, teknigin bilinen durumuna

dahil sayilmalari, yani yeniligi ortadan kaldirmalari, ayr1 bir konudur.

Yazili kaynaklarin topluma sunulus tarihlerinin belirlenmesi Onemlidir.
Yukarida kiitliphaneye teslim edilmis olan fakat yaymlanmamis ve tasnif de
edilmemis, yani kiitliphane kullanicilarinin erisimine heniliz agilmamis bir diploma
tezinin teknigin bilinen durumuna dahil edilmedigini belirtmistik. Demek oluyor ki
burada 6nemli olan, bir yazili kaynagin yazim/basim tarihi degil, onun toplumun
erisimine sunulma tarihidir. Bir¢cok yazili belgenin tizerlerinde tarih olmadigi goéz
ontinde bulundurulursa kanimca burada kesin bir tarih aramak yerine topluma
sunuldugu tarih hakkinda inandiric1 kanitlarin aranmasi, bdyle kanitlarin bulunmasi
halinde topluma patent basvurusundan oOnce sunuldugunun kabul edilmesi

gerekmektedir.

%35 U.S.C 102 (yeni ve eski) “printed publication”, yani basil eser ifadesini kullanmaktadir.

% ABD’de farkli yonde kararlar verildigine dair bkz. Ozgiir Oztiirk, Tiirk Hukukunda Patent
Verilebilirlik Sartlari, Arikan 2008, Istanbul, s. 154 d.n. 35.

®” Ayni1 yonde bkz. Ozgiir Oztiirk, Tiirk Hukukunda Patent Verilebilirlik Sartlar1, Arikan 2008,
Istanbul, s. 154-155.
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Kisaca ozetlemek gerekirse, ortada yazili bir kaynak varsa ve bu kaynaktaki bilgi
teknik alandaki uzman kisinin uygulamasina yetecek agiklikta ve genislikte bilgi

igeriyorsa, her durumda teknigin bilinen durumuna dahildir.

b. Internet Yaymlar

Internet yaymlarmin yazili referans olup olmayacaklar1 tartismasi genelde,
internetteki verilerin ulasim genisligi ve ulasim siiresi ile ilgilidir. Oncelikle
internette yaymlanmis olan bilgilerin parayla satilan veya sifre ile belirli bir grup
insanin erisim saglayabildigi veriler olmasi, bunlarin teknigin bilinen durumuna dabhil
olmalarin1 engellemez meger ki yaymda bir gizlilik sart1 bulunsun. Yukarida bazi

veritabanlarina erigim ile ilgili verilmis olan bilgiler burada de gecerli olacaktir.

2001 Yilinda Diinya Fikri Miilkiyet Orgiitii Patent Hukuku Komitesi, internet
ile ilgili, ozellikle de internette yayinlanmis bilgiler ve e-postalarin igeriginin
giivenligi ile ilgili bolgesel ve ulusal uygulamalar hakkinda bir arastirma yapmustir.
Bu aragtirmanin sonucuna gore de, genel uygulama, herkesin erisimine acik internet
sitelerindeki bilgilerin teknigin bilinen durumuna dahil oldugu yoniindedir. Fakat bu
bilginin ne kadar siire ¢evrim-igi kaldiginda toplumun erisimine agilmis sayilacagi
konusunda uygulamada bir birlik oldugu sdylenemez. Bir goriise gore siire burada
onemsizken, yani siirenin uzunluguna bakilmaksizin ¢evrim-i¢i olan bilginin artik
her kosulda toplumun erisimine agildig1 kabul edilirken, baska bir goriise gore ise,
bdyle bir bilginin toplumun erisimine acgik sayilmasi i¢in belirli bir siire ¢evrim-ici
kalmis olmasi gerekmektedir. Ikinci olasilikta belirli bir siire vermek miimkiin
degildir fakat her durum kendi basina 6zellikleri degerlendirilmek suretiyle karar

verilmeli, siirenin yeterliligi boyle bir inceleme neticesinde belirlenmelidir®,

EPO uygulamalarinda da internette yaymlanan bilgilerin degistirilmemis
(manipiile edilmemis) olduklarinin varsayildigi, aksinin iddia sahibi tarafindan
ispatlanmasinin arandig1 géziikmektedir. Ayrica yine EPO uygulamalarinda, erisimin
bir sifre ile siirli sayida kisiye saglandigi internet sitelerinde yayinlanan bilgilerin de
toplumun erigimine ac¢ilmig sayildigi da goriilmektedir. Bu son durumda sadece sirket

calisanlarinin erisimine agilmis aglarin bu sekilde degerlendirilmemesi, daha agik bir

%8 Anton Hutter, The Patentability of Biomolecules — Does Online Bioinformatics Compromise
Novelty?, Comparative and Functional Genomics, 2002, 3, s. 122-123



40

ifadeyle, herkesin erisimine agilmis kabul edilmemesi gerektigi belirtilmektedir®.
Asagida da agiklayacagimiz sir saklama yiikiimliiliigii ise bu yondeki argiimanlarin

temlini olusturmaktadir.

Kanimca internet iizerinde saniyeler ile Olgiilebilecek sekilde sunulmus bir
bilginin toplumun erisimine agildigini diisiinmek biraz zorlama bir yorum olacaktir.
Boyle bir durum bize bu bilginin birileri tarafindan daha 6nce bilindigini gosterebilir
fakat patentlenebilirlik anlaminda yeniligin ortadan kalkmasi i¢in bilginin topluma
acilmis olmasi sarttir. Boyle bir yayinin ne kadar siire ile topluma sunuldugunun
tespiti zor olabilir, boyle bir durumda ise aksi ispatlanmadigi siirece artik bu bilginin
teknigin bilinen durumuna dahil kabul edilmesi, amaca daha uygun goériinmektedir.
Ayn1 sonuca ulasmamizi saglayacak bir diger sebep de internet ortaminda verilerin
sunumlarmin hizli olmas1 kadar bunlarin kopyalanabilmesinin de o kadar hizli
olmasidir. Cok kisa siireli yaymlanmig bile olsa, 6énceden verilmis bir talimat ile bu
verilerin bazi kisilerce kopyalanip sonradan incelenmeleri bu teknolojinin bir nimeti

olarak miimkiindiir°.

1.1.2 Sozlii Olarak ve Kullanim Yolu ile Topluma Aciklanms Bilgiler

a. Genel Olarak

Sozli bilgileri genel olarak konferans ve derslerde aciklanan bilgiler, radyo
ve televizyon gibi sesli ve gorsel yayin organlar araciligiyla agiklanan bilgiler veya
halk arasinda anlatilan bilgiler olabilir *. Bu tiir bilgilerin de teknigin bilinen
durumuna dahil olduklarint belirtmistik. Buradaki 6nemli nokta, bu tiir bilgilerin
toplumun erisimine sunuldugu patent ofisleri veya mahkemeler nezdinde ileri
stiriildiigiinde, gercekten bilginin ileri siriildiigi oranda topluma agiklanip
agtklanmadiginin tespitidir. Bunun ispatinin diginda, o6zellikle yeni bilgilerin bir
konferans gibi aktarimin ¢ok hizli oldugu ortamda agiklanmasinda katilimcilarin,
sunumu yapan kisinin aktardig: bilginin ne kadarini aldiginin tartisma konusu olacagi

belirtilmistir. Eger sunum ¢ok hizli ilerlediyse, katilimcilarin verilen bilgiyi tam

% Derk Visser, The Annonated European Patent Convention, 2012, s. 87

"% Bu konudaki ihtilaflarda ispat yiikii i¢in bkz. Guidelines for Examination of the EPO 2012 Part G,
Chapter IV, 7.5.3, s.

™ Ornegin bir doktora 6grencisinin laboratuar calismalarinda elde ettigi bir bilgiyi arkadaslariyla
paylagmasi.
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olarak alamadiklar1 diisiiniilebilir >, EPOBA T 1212/97 kararinda bu gibi bir
durumda dinleyicilerin verilen bilgiyi aldiklar1 konusunda bir ispat aramistir ve 6rnek
olarak en az iki dinleyicinin ayni sekilde not almis olmasini aramistir. Dinleyicilerin
notlarinin biiyiik Ol¢iide siibjektif nitelikte olabilecekleri, yani anlatilandan farkli
olarak, kendi anladiklar1 sekilde not almig olabilecekleri g6z 6niinde tutuldugunda bu
yaklagim kanimizca yerindedir. Benzer sekilde, sozlii anlatimlara dayali olarak basili
sekilde toplumun erisimine sunulmus verilerin de s6zlii kaynagi aynen yansittiklari

sOylenemez, bu konudaki giivenilirligin de ayrica saglanmasi gerekmektedir.

Sozli agiklamalarin dili de yazili kaynaklar gibi 6nem arz etmemektedir fakat
sozlii aciklamalarin kayitlarinin alinmadigr veya alinip da toplumun erisimine
sunulmadigi  durumlarda & dinleyiciler tarafindan anlagilmasi  gerektigi
unutulmamalidir. Dolayist ile anlatildigi ortamda dinleyicilerin anlayamayacagi bir
dildeki sozlii aktarim, igerigi her ne olursa olsun, teknigin bilinen durumuna dahil

sayllmamalidir.

Eger basvuru veya riichan tarihi sonrasindaki yazili bir belge, bu tarihten
onceki bir sozlii bilgiye dayaniyorsa, bu durumda patent ofisindeki basvuruyu
inceleyen uzmanin bu yazili belgedeki bilgiye glivenmesi ve sozlii acgiklamayi
basvuru veya riighan tarihinden 6nce yapilmis kabul etmesi gerektigi belirtilmistir’*.
Ornek verecek olursak, bagvuru veya riichan tarihinden 6nce yapilmis konferansa
dair bir yazili belge bu tarihten sonra yaymlanmigsa, bu belgedeki bilgiler kendi
baslarina teknigin bilinen durumuna sonradan dahil olmusken, bu belgede, bu
bilgilerin aslinda daha 6nceki tarihli bir konferanstan alindigi belirtiliyorsa, bu dogru

kabul edilmeli, aksinin bagvurucu tarafindan ispatlanmasi beklenmelidir.

Kullanim yolu ile toplumun erigimine sunulmus olan bilgi de genel anlamda
teknigin bilinen durumuna dahildir, yeter ki, bu bilgi teknik uzman tarafindan
uygulanabilir genislikte ve aciklikta olsun’. Bu konuda sergiler, iiretilen yeni
makinelerin deneme amagli kullanimi gibi 6rnekler sik¢a giindeme gelmektedir. Bu

tirden Ornekler icin dikkat edilmesi gereken noktalar, asagida bahsedilecek olan

"2 Bu arada konferansin herhangi bir sekilde kayit altma alinmadig: varsayilmaktadir, aksi halde
dinleyicilerin konferans kayitlarina ulasimlar: da miimkiinse artik bilginin kamuya agiklandigi kabul
edilmelidir.

73 Aksi halde sonradan incelenebilir ve ¢éziimlemesi yapilabilir

" Derk Visser, The Annonated European Patent Convention, 2012, s. 86

> Bu konudaki daha genis agiklamalar i¢in bkz. D.3.5
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patentlenebilirligi etkilemeyen, istisnai nitelikteki acgiklamalar ve sir saklama

yiikiimlilikleridir.

b. Sézlii Olarak ve Kullanim Yolu ile Toplumun Erisimine Ac¢ilmis

Bilgilerin Yeri Konusunda Farkh Uygulamalar

Tiirk ve Avrupa patent sistemleri bu konuda herhangi bir farkli uygulama
benimsememis olup, yukarida da belirttigimiz “mutlak yenilik” prensibini

benimsemislerdir.

Fakat ABD sistemi bu konuda mutlak yenilik prensibini 16.03.2013 tarihi
oncesindeki patentlerde uygulamamaktaydi’®. 35 U.S.C. 102/a maddesi geregince
tilke igerisinde bilinen ve kullanilan bir yenilige patent verilemeyecekti. ABD
hukuku yazili bilgi kaynaklari i¢in yukarida bahsedilen mutlak yenilik prensibini
uygulamasina ragmen sozlii ve kullanim yolu ile agiklanan bilgileri teknigin bilinen
durumuna dahil etmek hususunda iilke ile sinirli bir sistem benimsemistir. Goriinen
odur ki, yazili verilerin giivenilirligi konusunda sliphenin ¢ok smirlidir fakat
kullanim ve sozlii agiklamalar yoluyla topluma aktarildigi iddia edilen bilginin
giivenilirligi tartisma konusu yaratacaktir. Kanimca ABD uygulamasinda ge¢miste
boyle bir smirlamaya gidilmis olmasinin esas sebebi, iilkesinde alinacak patentler
icin korumaci bir politika izlemektir. Stiphe yoktur ki, ABD Patent Ofisi’ne
yapilacak bagvurularda ABD vatandaslarinin veya ABD’de yerlesik sirketlerin orani
cok daha vyiiksek olacaktir, amac¢ bunlarin sistem tarafindan kollanmasidir.
Belirtilmelidir ki, yapilan son kanun degisiklikleriyle, 16.03.2013 tarihinden sonra
ABD patent sisteminde sozlii ve kullaniom yolu ile toplumun erisimine sunulmus
bilgiler i¢in mutlak yenilik prensibi uygulaniyor olup, konumsal bir sinirlandirmaya
gidilmemektedir. Iletisim araglarmin gelismisligi sayesinde ticaretin tiim diinyaya
hizla yayilmasi ve global olarak faaliyet gdsteren sirketlerin, ki giiniimiizde orta ve
hatta kiiciik 6lcekli sirketlerin dahi uluslararasi arenada boy gostermeleri oldukca
kolaydir, patent sistemlerinin yeknesaklastirilmasini kaginilmaz kilmaktadir. Aksi
durumlar uygulamada, Avrupa ve Tiirkiye uygulamalar1 agisindan agagida 6rnegini
gorecegimiz gibi, karisikliklara yol agmaktadir. Bu durumun onemi karsisinda

giiniimiizde milletleraras1 anlagmalar yoluyla patent sistemlerinin birbirleriyle

"® Detayl1 bilgi igin bkz. Tolga Okat, Amerika Birlesik Devletleri Patent Mevzuatindaki Degisiklikler
ve Etkileri, Fikri Miilkiyet Hukuku Yilhg1 2011
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miimkiin olugunca uyumlu hale getirilmesi konusunda ciddi ¢abalar gdsterilmektedir.
Biitiin bunlar goz Oniine alindiginda ABD sistemindeki degisiklik, kanimca en

azindan bu amag anlaminda ¢ok yerinde goriinmektedir.

Yeri gelmisken yukarida aciklanmis olan, ABD eski uygulamasindaki
teknigin bilinen durumuna dair referans tarihin bulusun yapilmis oldugu tarih

oldugunu hatirlatmak faydali olacaktir.

Faydali modeller konumuz disinda kaliyor olsa da bu konuda Tiirkiye’deki

farkli uygulamaya deginmek yerinde olacaktir. PatKHK m. 156/1°e gore:

“Faydali model belgesi bagvurusuna konu olan bulus basvuru tarihinden
once, Tiirkiye i¢inde veya diinyada herkesin ulasabilecegi sekilde yazili
olarak veya bir baska yolla agiklanmis veya yéresel veya iilke ¢apinda
kullanilms ise, yeni degildir.”

Gorildiigii gibi burada da, kullanim yolu ile topluma sunulmus bilgi i¢in
mutlak yenilik prensibi 6ngoriillmemis, sadece Tiirkiye sinirlari igerisindeki kullanim
teknigin bilinen durumuna dahil edilmistir. Kanimca buradaki amag¢ da, Tiirkiye’de
yerlesik gercek ve tiizel kisileri kollamaktir, zira TPE’ne yapilacak faydali model
basvurularinin ¢ok biiyiik oranda bu kisiler tarafindan yapilacag: agiktir. Ozellikle
teknoloji gelistirmek konusunda kimi zaaflar1 oldugunu diisiinebilecegimiz kiiciik ve
orta Olcekli {reticilerin patent bagvurusundan ¢ok faydali model basvurusu
yapabilecekleri diisiiniiliirse, bu yolla kiiciik ve orta 6l¢ekli isletmelerin korunmak
istendigini  diisiinmek zor olmayacaktir. PFMKT ve PatKHK’da ©ngoriilen

degisiklikler ise faydali modeller i¢in de mutlak yenilik prensibini benimsemistir.

Doktrinde farkli goriislerin de bulundugunu, PatKHK m. 156/1°deki
“...Tiirkiye iginde veya diinyada herkesin ulasabilecegi sekilde yazili olarak veya bir
baska yolla agiklanms...” ifadesindeki baska yolla agiklanmig bilgilere kullanim
yolu ile aciklanmis bilgilerin de dahil olacagi dolayis1 ile burada da bir mutlak

yenilik uygulamasinin benimsendigi yoniinde bir fikir de mevcuttur’’. Ancak bu

" PatKHK gerekgesinde “...patentlerde oldugu gibi faydali model belgelerinde yenilik, mutlak, diinya
¢apinda bir yenilik anlamindadir” seklinde bir ifade bulunmaktadir. Bu ifadede sadece faydali model
belgelerinden bahsedilmis olmasinin, kullanimin kasten hari¢ tutuldugu PatKHK m. 156/1 hiikmiine
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durumda PatKHK ifadesinin ¢ok basit sekilde yanlis kaleme alinmis oldugunu kabul
etmek gerekir ki, PatKHK gerek¢esindeki yorumumuz ve hiikmiin ifadesi birlikte

degerlendirildiginde bu goriise katilmadigimi belirtmeliyim.

Faydali modellerin konumuz disinda tutulmus olmasinin bir sebebi de PatKHK
m. 155 hiikmiince usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen firiinler ile kimyasal

maddeler hakkinda faydali model belgesi verilememesidir.

1.1.3 Yenilik incelemesine Konu Patent Basvurusundan Onceki Tarihli

Patent ve Faydali Model Basvurulari

Konuyu aciklamaya EPC m. 54/3 hikmii ile baglayalim ve sonrasinda
PFMKT ve PatKHK’daki birbirlerinden ve EPC’den farkli hiikiimleri yorumlamaya

calisalim.

EPC m. 54/3 hiikmii geregince, basvurusu, bir patentin bagvuru tarihinden
once yapilmis fakat bu sonraki patent bagvurusu tarihinde veya sonraki bir tarihte

yayimnlanmis olan bir Avrupa patent bagvurusu da teknigin bilinen durumuna dahildir.

Oncelikle belirtmeliyiz ki, patent basvurular1 yaymlandiktan sonra zaten
toplumun erisimine sunulmus yazili bir kaynak olarak biitiin bu yazil igerigi ile
teknigin bilinen durumuna dahil olacaktir. Buradaki istisnai hiikiim, bagvurunun
yapilmis olmasi fakat heniiz yaymlanmamis olmasi ile ilgilidir. Iste boyle
durumlarda da EPC, yapilmis basvuruyu yenilik incelemesi bakimindan teknigin
bilinen durumuna dahil etmistir, demek oluyor ki, sonradan yapilacak olan bir
Avrupa patenti bagvurusu icin eski bagvuru, her ne kadar sonraki basvuru aninda
toplumun erigimine agilmis bilgiler icermese de artik teknigin bilinen durumuna

dahil kabul edilecektir.

Aslinda ayn1 bulusu birbirinden bagimsiz olarak bulan ve heniiz toplumun

erisimine ag¢ilmamis bir bilgi s6z konusu oldugu durumlarda bu bilgiyi patentleme

paralel olarak bilingli bir se¢im oldugu kanisindayim. Bu gerekge hakkinda farkli bir yorum i¢in bkz.
Ozgiir Oztiirk, Tiirk Hukukunda Patent Verilebilirlik Sartlar1, 2008, Istanbul, s. 178

Ayrica bkz. Cahit Suluk, AB ve Tiirk Hukukunda Faydali Model Korunmasi (II), FMR, Y1l 2, C.
2,2002/2, 5.29 — 30, Goriigiimiizle ayn1 yonde, iilke ile sinirli agiklamalarin yeniligi ortadan
kaldiracagi seklinde goriis i¢in bkz. Ozlem Tiiziiner, Faydah Modelin Korunmasi ve Faydal
Modelin Korunmasima Uygulanacak Hukuk, Istanbul, 2011, s. 95-96.
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hakki, patent hukukunun altinda yatan temel fikirler g6z 6niinde bulunduruldugunda,
her iki bulusguya (daha dogru bir ifadeyle, patentleme hakkina sahip gercek veya
tiizel kisiye) verilebilir. Fakat patent sistemleri ¢ifte patentlemenin ortaya ¢ikaracagi
sonuglar1 géz 6niinde bulundurmak suretiyle bu durumdan kaginmak istemislerdir.
Iste EPC’nin bu hiikmiiniin temel sebebi, ¢ifte patent uygulamasindan kaginmaktir.
Aksi diisiiniildiiglinde birbiriyle tamamen ayni1 olan iki bulus hakkinda tekel hakki iki
kisiye birden verilecektir ki, bu durumda bu kisilerin tekel hakkindan faydalanmalar1
cesitli zorluklara yol agabilir. Ornegin, bu kisilerin siirekli birlikte hareket etmeleri,
patent hakki {izerinde bir nevi elbirligi miilkiyetine sahip olmalar1 gerekebilir, aksi
halde bir tanesinin tasarrufu ile verilecek bir kullanim lisansi, ayn1 konudaki diger

patent hakki sahibinin menfaatlerini zedeleyecektir.

Fakat boyle bir durumda da diger buluscunun c¢abasinin karsiligin
bulamamas1 gibi bir durum ortaya ¢ikar ki, patent sistemlerinin bu ¢ok diisiik
ihtimalli durumu tercih ettikleri goriilmektedir. Aslinda kanimca, asagida
belirtilecegi iizere, bu uygulamanin sadece yenilik incelemesine mahsus olmasi ve
bulus basamagi incelemesinde degerlendirilmemesi, diger bulusgunun emegine
gosterilen degerin bir yansimasidir. Gergekten de iki ayr1 bulusgunun tipatip ayni
bulusu yapmalari ve yukaridaki gibi birbirine ¢ok yakin zamanda patentlemek
istemeleri ¢ok diisiik bir ihtimalken, birbirine yakin buluslar gerceklestirmis olmalari
ihtimali azimsanmayacak kadar énemlidir. Iste bu ikinci durumda her iki buluscu da

patent ile ddiillendirilebilir.

Belirtmeliyiz ki, dnceki tarihli patent bagvurusunun, sonraki tarihli patent
basvurusu tarihinde veya sonrasinda yayilanan metninin teknigin bilinen durumuna
dahil olmasindan bahsedilmektedir, yani 6nceki tarihli bagvuru sonradan mutlaka

yayinlanmalidir, aksi halde teknigin bilinen durumuna dahil sayilmayacaktir.

Ornegin, heniiz yaymlanmadan basvuru geri ¢ekilmisse, artik bu bagvurunun teknigin
bilinen durumuna dahil oldugu sdylenemeyecektir. Fakat basvuru geri cekilmis
olmasina ragmen, gelinen asama geregi yaymlanmis ise artik EPC m. 54/3 anlaminda
degerlendirilemez cilinkii madde gecerli bir basvurudan acgik¢a bahsetmektedir. Ne
var ki, boyle bir yayimn EPC m. 54/2 kapsaminda toplumun erisimine tabii ki

acilmistir fakat bu erisime agilma tarihi yayin tarihi olacaktir.
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Ayrica yayinlanmamig Onceki tarihli patent bagvurularinin, sonradan
yaymlanmak kaydiyla, sadece istemler kisminin mi yoksa tiimiiniin mii teknigin
bilinen durumuna dahil sayilacag tartisilmistir 8 | Giiniimiizde EPC biitiinciil
yaklasimi benimsemekte yani tiimiinii teknigin bilinen durumuna dahil etmektedir.
Her ne kadar uygulamada bu prensip benimsenmis olsa da kanimca ayn1 bulus i¢in
iki ayr1 basvurucuya patent verilmemesinin amaci istemlerle sinirli bir uygulamayi
daha makul kilmaktadir. Zira istemlerin farkli oldugu durumlarda ayni bulus i¢in iki
farkli kisiye bahsedilecek bir patent korumasindan bahsetmek miimkiin degildir.
Eger hilkkmiin temel amaci boyle bir durumun olugmasini engellemek ise istemlerle
sinirl1 bir uygulama bu amaca ulasmak icin yeterli olacaktir. Ustelik birbirlerinden
bagimsiz olarak ayni teknigi gelistirmis olan buluscularin her ikisi de kendi
istemleriyle sinirli olarak birer patent korumasma sahip olarak o6diillendirilmis

olacaktir’®.

Isvigre patent sistemine gore ise, bizim de katildigimiz gériise uygun olarak,
onceki ve heniliz yaymlanmamis patent bagvurusunun sonraki patent bagvurusunun
yenilik asamas1 incelemesinde sadece istemler kismi teknigin bilinen durumuna dahil

say11m1st1r80.

a. Hiikmiin Sadece Avrupa Patent Basvurular1i Bakimindan

Uygulanmasi:

Bu hiikiim agikca ifade edildigi gibi sadece Avrupa patent basvurular
tarafindan uygulanacaktir, hilkkiim bu haliyle genisletilmis bir iilkesellik prensibi
goriinimiindedir. Ger¢ekten de EPC 1973 diizenlemesinde tam bir iilkesellik prensibi
benimsenmisti. Avrupa patent bagvurularinda, patent korumasinin talep edildigi
tilkeler bakimindan bu kural uygulaniyor fakat diger ilkeler i¢in uygulanmiyordu.
Ornegin, sadece Almanya’nin segilmis oldugu Onceki tarihli bir basvuru, sadece
Fransa’nin secilmis oldugu ikinci bir bagvuru i¢in teknigin bilinen durumuna dahil
sayllmiyordu. Fakat EPC 2000 bu durumu degistirmis, patent korumasi i¢in segilen

tilkeleri dikkate almaksizin bu kurali her Avrupa patent bagvurusu igin uygulamaya

"®0Ozgiir Oztiirk, Tiirk Hukukunda Patent Verilebilirlik Sartlar, Arikan, istanbul, 2008, s. 167-169
" Tabii ki, sonraki bagvurucu ilk bagvurucunun istemlerini talep edemeyecektir fakat bu sistemde
farkli taleplerinin engellenmemesi kanimca amaca daha uygun sekilde 6nlenmis olur.

8 bonald M. Cameron /Jordana Sanft/Ogilvy Renault, "*Secret' Prior Art: Europe and Japan — A
Different View, Canada, s. 4
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baslamistir. Bu uygulama agik¢a EPC’ye taraf farkli iilkelerde ayni konuda iki ayr1
patent verilmesi ihtimalini azaltmistir®. EPC tarafindan degisiklik oncesi verilmis

patentler ise gecerliliklerini korumuslardir.

PCT basvurulari i¢in de aymi kural gegerlidir fakat EPC’ye bagvuru iletilmeli
ve har¢ iicreti yatirilmalidir. Fakat referans olarak alinacak tarih PCT bagvurusu

tarihidir.

b. Hiikmiin Sadece Yenilik Incelemesinde Uygulanmasi

Hiikmiin sadece yenilik incelemesi agisindan ele alinmasi gerekmektedir.
Daha agik bir ifadeyle, yaymlanmamis onceki tarihli bir patent bagvurusu, sonradan
yaymlanmak sartiyla, sonraki tarihli bir patent bagvurusu i¢in teknigin bilinen
durumuna dahil sayilir fakat bu sadece yenilik incelemesinde dikkate alinir, bulus
basamagi incelemesinde teknigin bilinen durumuna dahil sayllmayacaktlrsz. Daha
once de deginildigi gibi, kanimca bu durum uygulamanin amaciyla da
bagdasmaktadir. Konuyu daha iyi anlasilmasi agisindan bir ornekle agiklamaya
calisalim. Birbirine ¢ok yakin ancak aym olmayan iki bulus diisiinelim. ileride
bahsedecegimiz iizere yenilik incelemesinde ayniyet aranmaktadir, fakat bulus
basamagi incelemesinde teknigin bilinen durumunun asilmasi aranir. Patent
korumasina sahip bir bulus diislinelim, eger buna ¢ok benzeyen fakat bu teknigi
asmamis baska bir teknik i¢in patent basvurusunda bulunulursa bu basvuru yenilik
basamag incelemesini gegecek fakat bulus basamagi incelemesi sonucu teknigin
bilinen durumu asilmadig: i¢in patent korumasina hak kazanamayacaktir. Fakat bu
iki patent bagvurusundan ilki yapilmis ancak heniiz yayinlanmamaissa, ikinci basvuru
i¢in, sonradan yaymlanmak sartiyla, sadece yenilik basamagi incelemesinde teknigin
bilinen durumuna dahil kabul edilecektir. Bu drnekte yenilik basamagini gecen bu
ikinci  bulug, ayni zamanda bulus basamagi incelemesini de basariyla
tamamlayacaktir zira ilk basvuru bulus basamagi yoniinden teknigin bilinen

durumuna dahil sayilmamaktadir®,

81 EPC’ye taraf iilkeler Avrupa patenti almak yerine iilkesel bagvurularla bu duruma yol agabilirler.
8 Guidelines for Examination of the EPO 2012, Part G, Chapter IV 5.1

8 Bu 6rnekte teknigin bilinen durumunun birinci bagvuru hari¢ tutuldugunda ikinci basvuru igin
patent verilmesini engellemeyecek nitelikte oldugu kabul edilmistir.
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Acikea goriildiigii gibi, ilk drnekte patent korumasina hak kazanamayan bulus,

ikinci 6rnekte buna hak kazanmustir.

Kanimca bu uygulama patent hukukunun amaciyla da bagdasmaktadir. Zira
birbirinden habersiz iki bagvurucunun harcadiklar1 emek g6z 6niinde tutuldugunda ve
bilginin aslen toplumun erigimine de sunulmamis oldugu diisiiniildiiglinde, kismen de
olsa her iki basvurucu da oOdiillendirilebilmektedir. Bununla birlikte, EPC m.54/3

hiikmiiniin amacina da ulasilmis olunmaktadir.

c. PatKHK ve PFMKT Yoniinden:
PatkKHK m. 7/3 hiikkmii aynen su sekildedir:

“Patent basvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra yayinlanmis olan ve
patent bagvurusu tarihinden onceki tarihli Tiirk patent ve faydali model
belgesi bagvurularimin yayinlanan ilk metinleri teknigin bilinen

1

durumuna dahildir.’

Gortldugi gibi bu hikmiin agik ifadesine gore {ilkesellik prensibi
uygulanacaktir. Bu durumda, sadece Tiirkiye’de yapilmis onceki tarihli bir patent
basvurusu, sonraki tarihli bir bagvuru agisindan teknigin bilinen durumuna dahil
olacaktir fakat yine unutulmamalidir ki, onceki tarihli bagvuru sonradan mutlaka
yayinlanmalidir. Tirkiye’nin de koruma {ilkesi olarak se¢ildigi bir Avrupa patenti
veya PCT basvurusu, Tirkiye’de yapilmig bir patent basvurusu gibi etki

doguracagindan uygulama bu durumlarda da gegerlidir.

Fakat yukaridaki durum uygulamada karisikliklara yol acabilir. Ornegin,
Tiirkiye’de yapilmis fakat yayinlanmamis bir basvuru sonraki tarihli bir Avrupa
patenti basvurusu i¢in teknigin bilinen durumuna dahil sayilmayacagindan
Avrupa’da ayni bulus icin patent verilebilecektir fakat bu patent i¢in Tirkiye’de

gecerli olmayacakt1r84.

PFMKT m. 7/3, PatKHK m. 7/3’e asagidaki ifadeyi ekleyecekti;

8 Bu konuda detayl agiklama icin bkz. EPC Case Law of Board of Appeals 2010, s. 65-68
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“...Bu hiikiim, uluslararasi veya bolgesel anlasmalar yolu ile yapilan
patent ve faydali model basvurular:i ile patent ve faydali model
belgelerini de kapsar. Kapsamin belirlenmesine iligkin esaslar

yonetmelikle belirlenir”

PFMKT simdilik uygulama alanm1 bulamayacaktir ancak onun yerine
PatKHK’da degisiklik yapilmasi diisiiniilmektedir. Bu degisiklik sonucunda PatKHK

m. 7/3 su sekilde kaleme alinacaktir;

“Bagvuru tarihinde veya bu tarihten sonra yayimlanmis olan ve basvuru
tarihinden onceki tarihli ulusal patent ve faydali model basvurularmmin ilk
icerikleri, yenilik degerlendirmesinde teknigin bilinen durumu olarak
dikkate alimir. Bu hiikiim, uluslararasi anlasmalar yolu ile yapilan ve
usuliine uygun olarak ulusal asamaya giris yapan patent ve faydali

’

model bagvurulart ile patent ve faydali model belgelerini de kapsar.’

[k bakista EPC uygulamasina paralel hale getirilmeye calisildig: diisiiniilebilir,
fakat dikkat edilirse bu hiikiim PatKHK uygulamasini sadece biraz daha agik sekilde
ifade etmis goriinmektedir. Burada “...uluslararasi veya bolgesel anlasmalar yolu ile
vapilan patent ve faydali model basvurulari...” ifadesi bu sekilde yapilan ve ayni
zamanda Tirkiye’nin koruma talep edilen {ilkelerden biri olarak secildigi

basvurulardan bahsediyor gibi gériinmektedir.

Kanimca yukarida deginilmis olan, bu uygulamanin sadece yenilik
incelemesinde gecerli olmasi, mevcut PatKHK acisindan da uygulama alam
bulmalidir. Doktrinde Ozgiir Oztiirk bu konuda aym:i sonuca varan bir takim
tartigmalara yer vermistir® fakat basit olarak, madde hiikmiiniin “Yenilik” basligi

altinda ele alinmis olmasi kanimca bu sonuca varmak i¢in yeterli bir sebeptir.

Ayrica PatKHK ve PFMTK’nin 6nceki faydali model basvurularinin da ayni
kapsamda degerlendirilecegini belirtmistir. EPC ise boyle bir hiikiim igermemektedir.

8 Ozgiir Oztiirk, Tiirk Hukukunda Patent Verilebilirlik Sartlar, , Arikan, Istanbul, 2008, s. 165-
167
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Son olarak belirtelim ki, PatKHK m. 7/3 hikmiine gore Onceki patent
bagvurusunun yayinlanan ilk halleri teknigin bilinen durumuna dahildir fakat EPC m.
54/2’ye gore basvuruldugu sekli ile teknigin bilinen durumuna dahildir. Bu da
uygulamada, Tiirkiye’nin de segildigi bir Avrupa Patenti basvurusu ile ulusal patent
bagvurusu arasinda yukarida bahsettigimiz tiirden karigikliklara yol agabilir bir
durum ortaya c¢ikarmaktadir, zira “...basvurularin ilk icerikleri...” ile

“...bagvurularin yaymlanan ilk metinleri...” ayn1 olmayabilirler.

2. Yenilik incelemesinde Toplumca Ulasilabilir Olma Kavram

2.1 Genel Olarak Toplum Kavram ve Temel Prensipler

Yukarida yenilik kavramini agiklamaya ¢alisirken siirekli toplumun erigimine
acik olan bilgiden bahsettik. Diinyadaki hemen biitiin patent sistemleri yenilik
kavramindan bahsederken baz1 kiicliik farkliliklar disinda benzer tanimlarda
bulunmuslardir fakat hi¢cbir metinde toplum kavraminin agiklandigini géremeyiz, bu
kavramin agiklanmasi uygulayicilara birakilmis goziikmektedir. Bu durumda toplum
kavramindan ne anlasilmasi gerektigi dnemli bir soru olarak karsimiza ¢ikmaktadir.
Acaba tek bir kisinin veya sinirl sayida kisinin erisiminde olan bir bilgi toplumun
erisiminde kabul edilebilir mi? Diger taraftan, bir¢cok kisinin erisimine agik olan bir
bilgi olmasina ragmen bu bilgiye kritik ana kadar, yani bu konudaki bir patent
basvurusu anina kadar, sadece tek bir kisinin ulasmis olmasi, bu bilginin toplumun

erigsimine agik oldugunu gosterir ve dolayisi ile yeni olmadigini belirtir mi?

Yukarida bazi Orneklerde belirtildigi gibi 6nemli olan bilginin toplumun
erisimine agik halde bulunmasidir. Eger bir bilgi toplumun erisimine sunulmus ise
fakat fiilen hi¢ kimse bu bilgiye ulasmamig olsa da bu bilgi artik teknigin bilinen
durumuna dahildir. Ornegin, bir bilim insaninn herhangi bir dergide yaymlamadig
fakat kiitiphanelerde kullanima sundugu bir makalesi oldugunu diistinelim. Hig
kimse bu makaleye itibar edip okumamis ve hatta bu makaleden haberdar dahi

olmamus olsa bile, bu bilgi artik teknigin bilinen durumuna dahildir®®.

8 Colm Murphy, Nature Reviews Drug Discovery, Vol. 3, 2004, s. 545
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Dolayist ile bilginin toplumca erisilebilir olmasi, toplumun bu bilgiye vakif
olmasi gerektigi anlamina gelmemektedir. ilk bakista, “foplum” kelimesinin ¢okluk
ifade eden anlamindan dolay1 bu ifade yanlis bir anlasilmaya sebep olabilir, fakat
bilginin toplumca erisilebilir olmasi toplumun fiilen bu bilgiye ulasmasi demek
degildir. EPOBA T 482/89 kararinda, tek bir kisiye satigin yapilmis olmasinin dahi,
satisga sunulmus iriin agisindan bilgiyi toplumca erisilebilir hale getirdigini
belirtilmis, bunun istisnasinin ise satis yapilan kisi ile gizlilik anlasmasi yapilmis
olmasi olarak gosterilmistir. Buna ek olarak baska kararlarinda, satisin teknik alanda
uzman kisiye yapilmis olma sarti olmadigimi da belirtmistir ¥ . Buradan da
goriilmektedir ki, 6nemli olan bilginin toplumca erisilebilir hale gelmesidir. Buradaki
ana fikir, satin alan kisi vasitasi ile toplumun bu bilgiye ulasabilecegidir, yoksa satin

alan kiginin uzman birisi olup bu bilgiye vakif olmas1 aranmamaktadir.

Dikkat edilecek olursa, yukarida sozlii olarak toplumun erigimine sunulan
bilgi aciklanirken, dinleyicilerin teknik konuya vakif olmalarinin 6nemli oldugu
belirtilmisti88. Halbuki satis konusunda bunun aranmamis olmasi ilk bakista celiskili
gibi goriinse de, temel noktanin toplumun erisimi oldugu disiiniiliirse, celiskinin
olmadig1 acikga goriilecektir. Sozlii anlatimlart dinleyen kisiler eger bunu
kaydetmemis veya ¢ok diizenli not almamuslarsa®, bu kisilerin verilmis olan bilgiyi
baskalarina aktarabilmeleri i¢in bunu anlamis veya en azindan kaydetmis olmalari
gerekmektedir, eger anlamamislar ve kaydetmemisler ise, bu bilgiyi topluma aktarma
ihtimalleri bulunmamaktadir ve kaydetmemis olduklar1 ihtimalinde anlayabilmeleri,
bu konuda teknik bilgi sahibi olmalarini zorunlu kilmaktadir. Satin alan kisilerin ise
bu lirlinli bagkalarina gdstermek suretiyle bilgiyi toplumla paylagsma olanaklar1 vardir,
dolayis1 ile bu kisilerin, boyle bir paylasim i¢in ilgili teknik alanda uzman olmalarina
gerek yoktur. Burada akla gelebilecek bir soru, satisi yapilan iriiniin basit bir dig
goriinim sonucu teknik Ozelliklerinin anlagilabilir olup olmadigidir, EPOBA T
482/89 karar1, boyle bir iiriin igin verilmisti fakat kanimca kimyasallar ile ilgili
durumlarda genis bir yorum yapilmalhidir. Zaten genel olarak, bu tiir {riinlerin,
ornegin ilaglarin, bilesimlerinin satis esnasinda acikga belirtilmesi gerekmektedir.
Kaldi ki satin alan kisi gizlilik s6zlesmesi yapmamis ise zaten bu {riinii herkes ile

paylasma imkanina kavusmus olur ki, bu da tirliniin analizlerinin yapilmasi1 imkanini

” EPOBA T 953/90, T 969/90

% Bkz. D.1.1.2

% Yukarida EPOBA T 1212/97 kararinda iki ayri kisinin ayn1 sekilde not almus olmasinin arandig
agiklanmuisti.
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ortaya ¢ikarmaktadir. Gilinlimiizde kimya teknolojisi bir ¢ok {iriiniin kimyasal
yapisini tespit edebilecek diizeydedir fakat karigim iiriinler i¢in farkli bir diisiince

mumkin olabilir.

Anlagsilacag tizere, sinirli sayida kisiye verilen bilgi i¢in de ayn1 kural gegerli
olacaktir. Kisi sayis1 burada belirleyici degildir®™, énemli olan bu kisilerin bilgiyi
toplumun erisimine agacak, yani baskalarina aktaracak nitelikte olup olmamalaridir.
Dolayist ile sozlii sunumlarda veya yazili sunum da olsa belge dinleyicilere
dagitilmamissa, dinleyicilerin teknik alanda bilgi sahibi olmalarin1 aramak mantikli
olacaktir. Burada da, kiitiiphanede kimsenin fiilen ulagsmadig: fakat ulasma imkaninin
oldugu dokiiman ornegindeki gibi, dinleyicilerin bu bilgiyi fiilen bagkalar ile
paylagmis olmalar1 aranmamaktadir, aktarabilecek durumda olmalar yeterlidir. Yine
vurgulamak isteriz ki, bu bilgi kisilerin teknigi anlayip uygulayabilecek agiklikta ve

genislikte olmalidir.

EPOBA T 1081/01 kararinda, bir dokiimanin yaymlanmak {izere bir ilgiliye
verilmesini, bu dokiimanin toplumun erisimine agilmasi olarak degil, toplumun
erisimine acgilmasi icin o ilgiliye izin verilmesi olarak yorumlamistir. Dolayisi ile
dokiiman yayinlanmak iizere verildigi anda bu bilgi heniiz toplumun erisimine
acilmis bulunmamaktadir. Bilginin aktarildig: kisiler arasindaki bdyle 6zel iligkilerin,
ileride bu iligki sonlanacak olsa bile, bilgi aktarildiginda toplumca erisilebilir olmasi

anlamina gelmeyebilecegi belirtilmistir.

Sirket calisanlarinin ise dogrudan “toplum” kavramina dahil edilemeyecegi

belirtilmistirgl, Her olay kendi kosullari ¢er¢evesinde degerlendirilmelidir.

2.2 Toplumca Ulasilabilir Olan Bilginin Farkindahgi Sorunu

Yukarida ¢ok kez toplumca ulasilabilir bilginin ne oldugundan bahsederken,
bu bilginin toplumca ulagilabilir olmasinin yeterli oldugundan fakat fiilen
bilinmemesinden bahsedildi. Konu biraz daha detayiyla incelendiginde burada bazi

aciklamalar yapmak gerektigi anlasilmalidir. Asagida, Ozellikle de kullanim

% Egbert v. Lipmann, 104 US 333,336 (1881). Uriiniin kullanima sunuldugu kisi sayisinn, yenilik
incelemesindeki “toplumca erisilebilir olma” anlaminda etkili olmadig1 hakkinda.
* EPOBA T 1085/92
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patentleri incelendiginde, yanlis anlagilmalara sebep olmamak i¢in burada toplumca
ulasilabilir bilgi ile ilgili 6rnekler yoluyla biraz daha ayrmtili bilgi vermek saglikli

olacaktir.

Oncelikle, bu tezin konusu disinda kalan ve burada detayli olarak
bahsedilmeyecek olan “istemler” konusunun Onemine vurgu yapmak yerinde
olacaktir. Istemler patent basvurusunda patent korumasinin smirlarini belirleyen
boliimdiir. Baska bir deyisle, bir patent bagvurusunda istemler disinda baska buluslar
da mevcut olsa bile patent korumasi sadece istemlerde belirtilmis alan1 kapsayacaktir.
Bunun disinda istemlerin patent bagvurusu hakkinda toplumu bilgilendirme

fonksiyonu da bulunmaktadir™.

Buradan hareketle, basvurucular istemleri iyi tasarlamak durumundadirlar,
zira basvurucu miimkiin olan en genis korumay:1 talep ederken, bagvurusunun
reddedilmemesi icin istemlerde belirtilen koruma talebinin, patentlenebilirlik
sartlarinin tamamint tasidigindan emin olmalidir, aksi halde patent basvurusu

reddedilecektir.

Bilinen bir iiriiniin baz1 6zelliklerinin sonradan ortaya ¢ikmasi bu iiriiniin yeni
olmadig1 anlamina gelmemektedir. Uriin eger biliniyorsa, sonradan baz1 ézellikleri
kesfedilmis veya farkli kullanim alanlar1 bulunmus olsa da, bu iiriin kendi basina
yeni degildir, burada yeni olan bu iiriinlin sonradan kesfedilmis olan 6zellikleridir

veya kullanim alanlaridir.

Bunu bir 6rnek ile agiklamak yerinde olacaktir. Eger farkli kimyasallarin
karigimindan olusmus bir kompozisyon, boya endiistrisinde yillardir kullaniliyorsa
bu {irliniin plastik endiistrisinde de bambagka bir amacgla kullanilabilecegi
kesfedilmigse, bu iiriinlin yeni oldugundan bahsedilemez, sadece uygulamanin
yeniliginden bahsedilebilir. Bu iirlinlin daha Once hi¢ patentlenmemis oldugunu
varsayalim, bulunan bu yeni uygulama alani i¢in patent bagvurucusu bir {iriin patenti
talep ederse, bagvurusu, iriiniin yeni olmadig1 gerekgesiyle reddedilecektir fakat
plastik endiistrisindeki yeni olan, daha iyi bir ifadeyle teknigin o zamana kadarki

bilinen durumuna dahil olmayan, bir kullanim patenti talep ederse, bagvurunun diger

% Christopher A. Cotropia, Patent Claim Interpretation Methodologies and Their Claim Scopre
Paradigms, William and Mary Law Reiew, Vol. 47, 49 s. 62
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patentlenebilirlik kosullarii da saglamasi durumunda, bulusu icin patent korumasi
saglayabilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken diger bir nokta da, daha 6nce de
belirttigimiz gibi, Ulriine dair bilginin toplumca ulasilabiliyor olmasinin yeterli
olmasidir, fiillen toplumca erigilmis olmasi aranmamaktadir. Yukaridaki ornege
donecek olursak, bu farkli kimyasallardan olugsan karigimin kolayca analiz
edilemeyecek olmasi, bunun igin ¢ok ciddi testlerin yapilmasinin gerekmesi ve hatta
fillen bu tir testlerin hi¢ yapilmamis olmasi da bu firiinii toplumca erisilebilir
olmaktan ¢ikarmamaktadir > Eger bir kez piyasaya sitriiliirse, artik toplumun

erisimine agik hale gelmistir.

Dikkat edilmesi gereken bir diger nokta da dogada zaten var olan fakat saf
olarak bulunmayan maddelerin belirli islemlerden gegirilerek, normal kosullarda
gbozlemlenemeyecek kadar saflagtirilmalari sonucunda olusan iriinlerin de yeni
sayilabilecegidir. Burada elde edilen {iriiniin adeta farkli, o ana kadar bilinmeyen bir
tiriin oldugu diisiiniilebilir. Fakat saflagtirma islemi zaten bilinen basit bir islemse, o
iiriiniin de yeni olmadig1 diistiniilmelidir. Zira {irliniin distik safliktaki halinin ve
bunu yliksek safliga getirmek icin kullanilacak usuliin bilinir olmasi, bu usul hig
kullanilmamis ve yiiksek saflikta {iriin fiilen hi¢ elde edilmemis olsa bile, iriiniin
bilinir, yeni olmayan bir iiriin olarak kabul edilmesi i¢in yeterlidir. Asagida bu

konuya ayrica deginilecektir.

2.3 Sir Saklama Yiikiimliiliigii

Eger bilgiye ulasma olanag: olan kisi sir saklama yiikiimliiliigii altinda ise,

bulusun toplumun erigimine a¢ildig1 soylenemez.

EPOBA T 1081/01 kararinda, gizlilik anlasmasmm* sona ermesi ile sir
saklama yiikiimliiliigiiniin ortadan kalkmis olmasinin, o anda kendiliginden bilgiyi
toplumun erisebilecegi bilgi alanina sokmayacagi belirtilmistir. Temyiz Kuruluna
gore bilgiyl edinmis olan bu kisi veya Kkisilerin, gizlilik anlagsmasimin siiresi
dolduktan sonra aktif olarak bilgiyi toplumun erisimine sunmalar1 sonucu bilgi

toplumca erisilebilir hale gelecektir. Ag¢ik¢a gizlilik anlasmasinin yapilmis oldugu

* EPOEBA G 0001/92
% Gizlilik anlasmas1 BK m. 1 hiikmii ile genel sézlesmeler statiisiinde sézlii olarak kurulabilir olup
0zel bir sekil sart1 gerektirmemektedir.
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durumlar gorece daha basitken, gizlilik anlagmasinin zimni olarak var oldugunun
ileri stirtldiigli durumlarda karar vermek daha zorlagsmaktadir. Deneme amagli
tedarik edilmis iirlinlerde zimni gizlilik anlasmasi oldugu diistiniilebilir fakat, {iriiniin
ciddi miktarda tedarik edilmis olmasi, deneme amach bir tedarikten ziyade fiili bir

satig yapildigi anlamina gelebilirgs.

Yukarida bulus konusu iiriiniin satis1 ile ilgili bilgiler verilmisti. EPOBA T
87/90 kararinda, satis yapilmamis olmasina ragmen, {irlinii tesadiifen gérmiis olan
potansiyel bir miisteriye iirlin iizerindeki yenilik konusu hakkinda bilgi verilmesini,

bir satig ¢abasi olarak yorumlamis ve yeniligin ortadan kalktigina hilkmetmistir.

Teknoloji gizli tutulmasina dair agik¢a bir anlagsma yapilmamis olmasina
ragmen teknik cizimler gibi, teknigi agiklayan 6nemli dokiimanlarin gizli tutulmasi

yoniinde anlasilmis olmasi, ortada bir gizlilik anlasmas1 oldugunu gt')sterebilir%.

Uriiniin satis amagl da olsa sunumunun yapilmasi, her durumda teknigin
toplumun bilgisine sunuldugu anlamimna gelmemektedir. Her olay kendi kosullar
icerisinde degerlendirilmelidir. Gizlilik anlasmasi herhangi bir sekil sartina bagh
olmadigindan taraflar arasinda iradelerinin uyusmasi sonucu agikca ifade edilmemis
olsa bile bir gizlilik anlasmas1 olustugu diisiiniilebilir. Ornegin, sunumun yapildig
yer, yapildigi kisilerin firmadaki gorevleri gibi unsurlar, durumun yorumlanmasi i¢in
kullanilabilir. Eger sunum herkesin kolaylikla giremeyecegi, ozellikle saticinin
fabrikas1 gibi bir alanda yapilmigsa, bu tutum gizlilik anlagsmasi oldugu seklinde
yorumlanabilir. Gizlilik anlagsmasmin varligt ve yoklugu tek baslarina bilginin
ulagilabilir alana dahil oldugu veya olmadig1 konusunda belirleyici goriillmemeli, her

olay somut 6zelliklerine gore degerlendirilmelidir97.

Sunumlarda veya teslim edilen belgelerde haksiz rekabete atif yapilmis

olmasi, gizlilik iradesini ortaya koyabilirgB.

Kanimca misteriler ile olan iliskilerde, eger yeni gelistirilmis, patent

alabilecek bir {irtin s6z konusu ise ve eger miisteri Ozellikle bir tiizel kisi ise ve

% EPOBA T 1309/07

% EPOBA T 1085/92

% Bernhardt, L.L.C. v. Collezione Europa US, Inc., 386 F.3d 1371, 1380-81, 72 USPQ2d 1901, 1909
(Federal Circuit 2004)

% EPOBA T 887/90



56

teknolojinin degerinin bilincindeyse genel olarak, gizlilik yiikiimliiligliniin oldugunu
kabul etmek yerinde olacaktir. Zira, bu tir is iligskilerinde miisterinin gizliligin
Onemini ve sir tutmanin bulus¢u acisindan degerini biliyor oldugu genel bir kural
olarak goriilebilir. Aksi bir iddia ileri siiriiliirse ispat edilmesi beklenmelidir. Fakat
miisterinin sahsiyetinin 6nemli olmadigi ve Ozellikle de gercek kisi miisteriye
yapilacak olan satisa yonelik sunumlar icin aksini diisiinmek ¢ok kolay olmayacaktir,
yani gizlilik ylkiimliligi oldugunu iddia eden, bu iddiay1 ispatlamak durumunda

olmalidir.

Ayrica test edilen liriiniin birgok kisiye test i¢in verilmis olmasi ve hatta
bunlarin bulusguya tedarik¢iye iade edilmemis olmasi da, gizlilik niyetinin olmadig1

.. . 4. 99
sonucuna varmak i¢in yeterlidir™.

Uriinlerin test amagl olarak kullanima sunulmalar1 durumunda zimni gizlilik
iradesinin bulundugu sonucuna varilmalidir ve yukarida da verdigimiz bir drnekteki
gibi, yiiklii miktarda teslimat, test amagli degil, satis amagli olarak yorumlanabilir.
Aksi yonde, az miktarda teslimat da, eger {iriiniin normal satis miktarlar1 da zaten bu

10 Hrnek vermek

oranda az miktarda degilse, test amagli olarak diisiiniilebilir
gerekirse, kanimca, eger bir hammaddeden bahsediyorsak, liretim yapmak igin
yeterli bir miktarin altinda sunulacak numunenin laboratuar testi i¢in gerekli miktarin
tizerinde olsa bile, test amach oldugu kabul edilebilir. Bu durumda da kullanici
firmanin boyutu 6nem kazanabilir. Butik bir {iretici bir ambalaj hammadde ile
miisterisine satabilece8i {irlin iiretecekken, biiyilk bir iireticinin bir ambalaj
hammadde ile ciddi miktarda tiretim yapamayacagi agiktir, boyle bir durumda bir

ambalaj iiriiniin laboratuar denemesi degil, liretim sahasinda deneme i¢in verildigi ve

gizlilik niyeti bulundugu diisiiniilebilir.

EPOBA T 739/92 kararinda, ilgili konuda uzman olan herkese agik bir
konferanstaki katilimcilarin, goriinti almalari, fotograf c¢ekmeleri yasaklanmig
olmasina ragmen, agik bir gizlilik iradesi bulunmamasi sebebiyle, burada verilen
bilgilerin, diger sartlar da karsilandiginda, toplumun erisimine agilmis oldugu

hiikmiine varmistir. Kanimca, katilimin ilgili teknik alandaki biitiin uzmanlara agik

% EPOBA T 1054/92
10 EPOBA T 782/92, EPOBA T 267/91
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olmadigi, se¢ilmis davetlilerin katilabildigi benzer bir konferansta gizlilik niyetinin

bulundugu sonucuna varilabilirdi.

Ortaklik anlasmalarinin  genel olarak gizlilik yikimliligii getirdigi
distiniilmektedir. Ancak akademik ¢alismalarin ise genel anlamda gizli olmadiklari

distiniilmektedir.

Gizlilik yiikiimliligiiniin oldugu ve fakat bu yiikiimliligiin ihlal edildigi
durumlarda, eger gerekli sartlar olusmussa, artik bilginin toplumun erisimine

101 "ancak bunun istisnasinin asagida acgiklanacagi lizere

sunuldugu kabul edilmelidir
EPC m. 55 ve PatKHK m. 8’de ifadesini bulan bulusa patent verilmesini etkilemeyen
aciklamalar oldugu unutulmamalidir. Her ne kadar patent basvurusu hakkina sahip
kisinin'® iradesi disinda bdyle bir bilgi paylasimi olmussa da artik bilgi toplumca
objektif olarak erisilebilir oldugu icin yenilik ortadan kalkmis olacaktir. Patent
sistemleri bu gibi durumlarda patent basvuru hakkina sahip kisinin haklarinin
zedelenmemesi i¢in bir hosgori siiresi belirlemis, bu siire i¢erisinde, basvuru hakkina
sahip olmak kaydiyla, kisilere patent bagvurusu yapma hakki tanimistir. PatKHK m.
8 ve EPC m. 55 bu durumu diizenlemektedir ', asagida bu konuya ayrica
deginilecektir. Patent bagvurularinin zamanindan 6nce yanlislikla yayinlanmasi bu
duruma bir 6rnektir. Yerlesik igtihatlara gore yenilik bu sekilde zedelenecektir ancak
hosgorii siiresi ile bu durum telafi edilebilir. Aksi bir 6rnekte ise, hastanede deneme
amagl kullanilan cihazin s6z konusu oldugu ve cihazi deneyecek olan doktorun
disindaki bazi personelin de cihazi gérmiis olmasinin, bilgiyi toplumca erisilebilir

kilmaya yetmeyecegi belirtilmistir*®*

3. Yenilik Incelemesinde Teknigin Bilinen Durumunun Belirlenmesi

3.1 Genel Olarak Referanslarin Yorumlanmasi

Bir patent bagvurusunun yenilik incelemesi yapilirken, teknigin bilinen

durumu ile basvuru konusu karsilastirilmalidir. Bunun yapilabilmesi i¢in de teknigin

191 perk Visser, The Annotated European Patent Convention, s. 85

192 Burada 6zellikle “buluscu” ifadesi kullanilmanustir, zira patent bagvurusu yapma hakki her zaman
bulusu yapan kisiye ait degildir.

193 Aymi yonde Japanese Patent Office Guidelines Part Il Chapter 2

1% EPOBA T 906/01
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bilinen durumunun ne oldugunun belirlenmesi gerekmektedir. PatKHK m. 7/2-3 ve
EPC m. 54/2-3 her ne kadar teknigin bilinen durumuna nelerin dahil oldugunu sadece
ana hatlariyla acgiklasa da, bu konudaki detayli degerlendirme igtihatlara birakilmis

gorinmektedir.

Yenilik incelemesi asamasinda teknigin bilinen durumu belirlenirken en ¢ok
bagvurulan referanslar yazili kaynaklardir. Bir yazili referans incelenirken, bunun
topluma verdigi bilginin belirlenmesinde, belgenin biitiiniinlin dikkate alinmasi

105, Ornegin, teknigin bilinen durumunu olusturan bir yazili belge, mesela bir

gerekir
baska patent bagvurusu, bir biitiin olarak incelendiginde bize vermek istedigi bilgi,
bazi parcalar1 ayr1 ayr1 okundugunda anlasilabilecek bilgiden farkli olabilir. Boyle bir
dokiimandan alinacak bir ciimle, aslinda dokiimanin anlatmadigi bambaska bir
anlama gelebiliyor olabilir. Sonradan ve dokiimanin tiimiinden bagimsiz olarak
bakildiginda bu bdliimiin, aslinda o giine kadar hi¢ bilinmeyen bir bilgiyi bize verdigi
diisiiniilebilir, halbuki gercek bu degildir. Bu durumu, réportajlarin sadece segilmis
belirli kisimlarinin aktarilmasi sonucu roportaj veren kisinin hi¢ de kastetmedigi
anlama gelen bir sonucun ortaya ¢ikmasina benzetebiliriz. Bu sebeple teknigin
bilinen durumunun belirlenmesinde belgenin bize ger¢ekten hangi bilgiyi verdiginin

belirlenmesi gerekir, bu da belgelerin bir biitiin olarak ele alinmasinit zorunlu

kilmaktadir.

Teknigin bilinen durumuna dahil referansta belirtilen bir varsayimsal veya bir
olas1 sonug, tek basina teknigin bilinen durumuna dahil edilmemelidir, meger ki, o
teknik alanda uzman kisinin bu sonucu denemesi i¢in gegerli bir sebebi olsun'®. Tek
basina olasiliklar g6z Oniline alimmak suretiyle teknigin bilinen durumunun
belirlenmesi uygun degildir, eger bu olasiliklar bagka kanitlar ile desteklenip teknigin
bilinen durumunun bu yonde kesin oldugu gosterilemiyorsa, sadece olasiliklara
dayali bir sekilde verilen bilgi teknigin bilinen durumunu olusturamaz. Yani bir
belge teknigi kesin, agik ve slipheye yer birakmayacak sekilde belirtirse, bu bilgi

teknigin bilinen durumuna ait bir bilgidir.

Bu kesinlik ve agiklik yaninda teknigin bilinen durumuna dair referans

belgenin igerigi, o belgenin toplumca ulasilabilir oldugu tarihteki teknik uzamanin

105 EPOBA T 312/94
16 EPOBA T 943/93
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goziinden degerlendirilmelidir. Daha agik bir ifadeyle, boyle bir belge giiniimiizden
50 y1l dnce yaymlanmigsa, bu belgenin agikladigr bilginin degerlendirilmesi, 50 yil
onceki uzmanin goziinden ve onun bilgi seviyesi dikkate alinarak yapilmalidir. Aksi
yol izlenecek olursa, yani belge giinlimiizdeki bir uzmanin bilgi seviyesiyle ele
alinacak olursa, gelisen teknoloji ve artan bilgi birikimi sayesinde giiniimiizdeki
uzmanin o dokiimanin anlatmak istediginden ¢ok daha fazlasin1 anlayabilmesi
sebebiyle farkli bir sonuca ulasilacaktir, fakat teknigin bilinen durumuna dahil o
referans, o giin i¢in agikladig: bilgi ile sinirlidir. Burada EPC m. 54/3 ve PatKHK m.
7/3 dikkate alindiginda, bu bilginin, dokiimanin toplumca ulasilabilir oldugu tarih

degil, patent bagvurusunun yapildig: tarih olarak anlagilmas: gerekir'®”.

Burada bir soru akla gelmelidir. Daha 6nce vermis oldugumuz bir 6rnegi
hatirlayacak olursak, bir kimyasal karisim, eger mevcutsa fakat buna dair bir bilgi
toplumun erisimine agik degilse, sadece iiriin satisa sunulmussa ve bu liriin i¢in de
herhangi bir patent korumasi yoksa'® bu iiriiniin bilesiminin dgrenilebilmesi icin
karmasik bazi testlerin yapilmasi gerckse bile ve fiillen hi¢ kimse bu testleri
yapmamis olsa bile, bu iiriinlin toplumun erisimine sunulmasi ile teknigin bilinen
durumuna dahil oldugu yukarida belirtilmisti. Buradaki temel fikir toplumun bu
testleri yaparak bilgiye ulasmasmin miimkiin olmasiydi. Peki, iriiniin toplumun
erisimine agik hale getirildigi, 6rnegin satisin yapildig: tarihteki teknoloji ile bu iiriin
bilesiminin belirlenemeyecegi bir durumu varsayarsak, bu durumda bu {iriin teknigin
bilinen durumuna dahil sayilacak midir? Yukaridaki dokiimanin teknigin bilinen
durumunu belirlemesinde verilmis olan bilgilere paralel olarak, burada da heniiz
teknigin bilinen durumuna dahil edilmemesi gerektigi diisiiniilebilir. Artik iiriiniin ne
oldugu bilinmekte fakat icerigi teknik uzmanin ¢aba gostererek dahi ¢ézemeyecegi
bir niteliktedir. Ornegin, bir baskas1 tesadiifen ayn1 bilesimi bulsa ve bunun igin {iriin
patenti basvurusunda bulunsa, bu iiriiniin daha 6nceden satisa sunulmak suretiyle
toplumca erisebilir hale getirildigi gerekg¢esiyle, basvurunun yenilik agamasini haiz
olmadig1 belirtilip patent basvurusu reddedilmeli midir, yoksa o giinkii teknik
uzmanin, teknik imkansizliklar sebebiyle bilesimi hi¢gbir zaman ¢6zemeyecek olmasi
dikkate alinarak, iirlin satista olsa bile, bagsvurunun yeni oldugu sonucuna mi

varilacaktir? Burada ikinci yolun izlenmesi gereklidir. Fakat burada teknik alandaki

TEPOBA T 511/92
1% patent korumast olsaydi, patent bagvurusunun zorunlu sonucu olarak zaten bilgi toplumun
erisimine a¢ilmig olacakti.



60

farazi uzman kisinin bu bilesimi teknik imkanlarla ¢6zememesi durumu belirlenirken
asirtya da kagilmamalidir. Teknik uzmanin diisiinebilecegi ve teknik imkanlarin da el
verdigi Olclide bir ¢aba ile bilesimin igerigi ¢oziilemiyorsa, sonraki bulus yenidir.
Aksi diisiiniilecek olursa, yani teknik uzmanin asir1 bir ¢aba ile bilesimi ¢6zebilecegi
diisiiniiliirse bu durumda bu teknik uzmanin patentlenebilecek bigcimde bir bulus

yaptig1 sOylenebilir ki, yenilik incelemesinde uzmandan beklenen bu degildir.

Konunun daha iyi anlagilmasi i¢in baska bir 6rnek vermek yerinde olacaktir.
Eger fuarda sergilenen bir makineyi inceledigi varsayilan konusundaki teknik uzman,
tersine mithendislik yolu ile bu makinedeki bulus unsurunu ¢6zebiliyorsa, o alan
artik toplumun erisimine agilmis demektir'®. Eger bu ¢oziilemiyor, bilakis, iistiin bir
caba, bir nevi bulus mahiyetinde bir gelisim gerekecekse, bu durumda o bilginin

toplumun erigimine ac¢ilmadiginin kabul edilmesi gerekmektedirllo.

3.2 Teknigin Bilinen Durumunu Olusturan Referanslarin

Birlestirilmemesi

Yeniligin tespiti bakimindan teknigin bilinen durumu incelenirken,
referanslarin birlestirilmemesi, tek bir referansta belirtilmis olan bilgilerin teknigin
bilinen durumunu olusturdugunu ifade etmeliyiz. Fakat “yenilik” asamasindaki bu
kural bulus basamaginda uygulanmamakta, “bulus” basamagi incelemesinde farkli

referanslarin birlestirilmesine olanak verilmektedir.

Yenilik ve bulus basamaklar1 arasindaki temel fark, yeniligin duragan olmasi,
bulus basamaginin ise bir caligmayr gerektirmesidir. Bir diger ifade ile, yenilik
degerlendirilirken, var olan belgeler tlizerinden kural olarak bir yorum yapilmasina

111

gerek yoktur™". Ciinkii yenilik incelemesinde esas olan ayniyet olup, teknigin bilinen
durumuna dair referansta, iddia edilen bulusun aynisinin olmasi o bulusun yeni
olmadigin1 gostermektedir. Eger inceleme konusu sonraki bulus, daha iyi bir ifade ile
patent konusu, bdyle tek bir referansta agik¢a belirtilmemisse bu bulusun yeni

oldugundan bahsedilebilir. Bundan sonra bu patent konusunun gergekten patentle

109 Sergilerde teshir yolu ile kamuya sunulan buluslar i¢in saglanan hosgorii siiresi ve riighan hakki
asagida agiklanacaktir.

19 jonel Bently/Brad Sherman, Intellectual Property Law, s. 470-471, Oxford University Press,
3rd Edition, 2009

1 Fiiliirya Yusufoglu, Patent Verilebilirlik Sartlari, GSU Yayinlanmamis Doktora Tezi , 2008,
Istanbul, 5.134,
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odiillendirilebilmesi i¢in yukarida ifade edildigi gibi, “bulus” basamagi
incelemesinden de ge¢mesi gerekecektir ki bu incelemede referanslarin birlikte ele

alinmasina izin verilmistir.

Bunun temel sebebi, “bulus” basamagi incelemesinde, patent konusu
tizerinde teknik anlamda Onemli bir sigrama, buluscunun kisisel ve entelektiiel
katkisinin aranmasidir, patent konusunun teknik alana yaptigi gercek katki bu
asamada degerlendirilmektedir. Bir diger ifade ile, “yenilik” basamagi incelemesi,
ayni teknigin birebir zaten var olup olmadigini arastirirken, “bulus” basamagi
incelemesi, zaten var olmadigi bilinen patent bagvurusu konusu teknigin, patentle
odiillendirilebilecek kadar teknige katki yapip yapmadigini irdelenmektedir.
Konumuz disinda kalmasi sebebiyle “bulus” basamagmin detayina burada
deginilmeyecek ve “yenilik” basamagi ile olan farki i¢in yukarida belirtilenlerle

yetinilecektir.

EPOBA T 305/87 kararinda, sirf ayni dokiiman 12 jcerisinde bulunmalar
sebebiyle iki farkli 6genin bir arada diistiniiliip teknigin bilinen durumuna dair tek bir
referans olarak gosterilmesini kabul etmemistir fakat ayn1 dokiiman igerisinde, bu iki
Ogenin birlestirilebilecegi konusunda bir tavsiye bulunuyor olsaydi, bu durumda bu
dokiimanda belirtilmis olan iki ayr1 6genin tek bir referans olarak ele alinmasi uygun
goriilebilirdi. Bagka bir 6rnek yukaridaki kararin daha iyi anlagilmasina yardimci
olabilir. EPOBA T 332/87 kararinda, tek bir dokiimandaki farkli kisimlar altindaki
bilgilerin kural olarak bir arada diisiiniilmesi gerektigini, yani bunun tek bir referans
olarak ele alinmasi gerektigini belirtmistir, meger ki, teknik alandaki uzman kisiyi
bunlar1 bir arada diistinmekten alikoyacak makul bir sebep olsun. Yani buradaki
temel kural ayn1 dokiiman igerisinde sunulan bilgilerin bir arada diigiiniilmesi iken,
bunlar1 bir arada diisiinmeyip farkli referanslar olarak yorumlamak kuralin istisnasi
goriintimiindedir. Yukaridaki ifadeden de anlasilacagi tizere EPOBA T 305/87
kararinda, tek bir katalogda fakat farkli boliimlerde gosterilmis olan aletlerin bir
arada diisliniilmesi, teknik alandaki uzman tarafindan beklenemez. Dolayisi ile, bu
iki bilgi tek bir dokiiman igerisinde sunulmus olmalarina ragmen iki farkl referans
olarak ele alinmig, yenilik incelemesinde bir arada degerlendirilmeleri uygun

bulunmamastir.

12 Buradaki dokiiman farkl: tipte makaslarin gosterildigi bir katalogdur.
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Yenilik incelemesinde farkli referanslarin birlestirilmemesi kurali mutlak
olmayip, bazi durumlarda, yenilik incelemesinin ruhuna uygun olarak farkli
referanslarin birlestirilmesine olanak taninmalidir. ABD uygulamasinda bu konuda
yapilmis olan siniflandirmanin burada yol gosterici olabilecegi diisiliniilebilir. ABD
uygulamasinda asil referans yaninda eger yardimci referans asagidaki 6zelliklerden
birini tagiyorsa, bu referansin da asil referans ile birlikte géz oniinde tutulmasi uygun

goriilmiistir®:

a) Asil referanstaki teknik bilginin, uygulanabilir bir teknik bilgi oldugunu
kanitlayan referanslar™*,

b) Asil referansta kullanilan terminolojiyi (veya genel olarak teknik dili)
aciklayan referanslar'®.

c) Asil referansta agik¢a belirtilmemis bir 6zelligin zaten zorunlu olarak

bulundugunu gsteren referanslar*®®.

Aslinda MPEP*!" (Manual of Patent Examining Procedure) tarafindan belirtilmis
olan bu siniflama, EPOBA igtihatlar tarafindan aynen bu sekilde belirtilmemisse de,
asagida goriilecegi iizere, EPOBA igtihatlar1 da ayni ydnde bir anlayis:
sergilemektedir. Ornegin, bir temel referansta baska bir yardimei referansa agikca
atifta bulunulmasi durumunda bu yardimci referansin da dikkate alinmasinin
gerekebilecegini belirten kararlar mevcuttur 18 Ornek olarak EPOBA T 153/85
kararmma gore, belirli bir kimyasal bilesikten bahseden birincil bir referans, bu
kimyasal bilesigin nasil hazirlanacagini anlatan ikincil bir referansa agikga atifta

bulundugu durumda bu iki referansin teknigin bilinen durumunun belirlenmesinde

"2 USPTO MPEP 2131.01

1% 1n re Donohue, 766 F.2d 531, 226 USPQ 619 (Federal Circuit 1985)

15 Buna 6rnek olarak nadiren kullanilan, teknik uzmanin o an hemen anlayamayacagi bir terimin veya
kisaltmanin anlamini gosteren, bir nevi ¢eviri niteigindeki bilgi verilebilir. Ayrica In re Baxter
Travenol Labs., 952 F.2d 388, 21 USPQ2d, 1281 (Federal Circuit 1991) Bu kararda, onceki bir
referansta belirtilmis olan bir tibbi kan torbasinin, her ne kadar bu referansta acik¢a ifade edilmemisse
de, ilgili alandaki teknik uzman tarafindan DEHP (di-(2-Ethyl Hexyl) Phtalate) olarak belirtilen ve
PVC (polyvinyl chloride veya polivinil kloriir) endiistrisinde plastifiyan olarak kullanilan bir katki
maddesini igerdiginin kabul edilmesi gerektigini gosteren farkli bir referansin goéz Oniinde
bulundurulmasimin uygun oldugu belirilmistir.

® Continental Can Co. USA v. Monsanto Co., 948 F.2d, 1264, 1268, 20 USPQ2d 1746, 1749
(Federal Circuit 1991)

Y USPTO tarafindan basilmus patent inceleme kilavuzudur.

" EPOBA T 645/91
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bir arada disiiniilmesi mimkindiir. Asagida yeri geldigince bu boéliime atifta

bulunulacaktir ve ayrica bu kural ve istisnalar1 tekrar kisaca irdelenecektir''®.

3.3  Ortiilii, i¢sel ve Esdeger Unsurlarin Dikkate Alinmasi

Eger bir referansta agikga belirtilmemis olsa bile, bir bilgi ilgili teknik uzman
tarafindan kesin olarak anlagilabiliyorsa, bu bilgi teknigin bilinen durumuna dahil
kabul edilmektedir. Aslinda zaten referanslardaki agiklamalarin ilgili alandaki teknik
uzman goziiyle irdelenmesinin anlami tam olarak da budur. Burada ilgili teknik
uzman i¢in bilginin agik¢a goriiliiyor olmasi yeterli olup, referanstaki ifadenin herkes

tarafindan agiklikla anlasilabilecek sekilde bilgi veriyor olmasi beklenmemelidir'?.

Yukarida deginilen birden fazla referansin birlestirilebilecegini 6ngéren ABD
uygulamasina gé')relZl, boyle bir durumun varliginm1 goésteren yardimer bir referans
“yenilik” incelemesi esnasinda dikkate alinabilir. Aslinda bu yardimer referans her ne
kadar ilk bakista bir teknik referans goriinlimiinde olsa da, kanimca, aslinda esas
referansin gercekten ne anlattigini, teknik uzmanin ne anladigini veya anlamasi
gerektigini, teknik olmayan kisilere gosteren bir belge niteligindedir. Belki de burada
boyle bir referansa basvurulmasinin sebebi, teknik uzmandan beklenen bilginin
siradan  bir  teknik uzmandan beklenenden biraz fazla olmasidir. Boyle
diisiiniildiiglinde, burada esasen farkli bir referanstan degil de esas referansta zaten
gosterilmis olan bilginin ne oldugunu bize gosteren kiigiik bir agiklamadan

bahsedilmektedir.

EPOBA T 666/89 kararinda, onceki referansta belirtilen bir usul sonucunda
ortaya kacinilmaz olarak ¢ikan bir {iriinlin, her ne kadar bu referansta acik¢a
belirtilmis olmasa da, aslinda teknigin bilinen durumuna dahil olmasi gerektigini

belirtmistir.

EPOBA ortiilii unsurlarin géz 6niinde bulundurulmasi gerektigini belirtirken,
bu durumda “bulus” basamagi incelemesinde gdz oniinde bulundurulmasi gereken

unsurlarin, “yenilik ” basamagi incelemesinde irdelenmemesi gerektigi konusunda da

9 BKz. D.5.1
120 EPOBA T 677/91, T 462/92
121 Bkz. D.3.2, MPEP 2131.01
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uyarida bulunmustur ***. Gercekten de teknik alandaki uzman kisinin, kendi saf
bilgisinin disina ¢ikip kisisel bir ¢aba ile, baska bir deyisle kendi kisisel katkisi ile
ortaya ¢ikarabilecegi bir bilgiden bahsettigimizde, bu bilginin teknigin bilinen
durumuna dahil oldugu séylememiz miimkiin degildir, boyle bir durumda bu teknik
alandaki uzman kisinin artik bir nevi bulus yaptigini bile diisiinmek miimkiin olabilir.
Tabii ortada bir patent basvurusu yoktur ancak olsaydi, bu inceleme bulus
basamaginin bir konusu olup kendi asamasinda irdelenecekti. Eger bir bulus yaptigi
kabul edilebilir ise bagvuru, bulus basamagi incelemesinden de gecer not alacak aksi
halde ise bulusa patent korumasi verilmeyecektir. Sonug olarak, yukaridaki durumda
yeniligi bozan, teknigin bilinen durumuna dahil kabul edilebilecek bir bilginin

varligindan s6z edilememelidir.

EPOBA bazi kararlarinda ise, iirlinlin igsel, gizli kalmis, ozelliklerinin
teknigin bilinen durumuna dahil olmadigimi belirtmistir'?®. Aslinda bu kararlardan
bazilar1 agagida Ozel olarak kimya endiistrisine dair incelemede detayli olarak
tartisilacaktir. Burada sadece kisaca, bir {iriiniin bilinmeyen bir 6zelliginin, bu {iriiniin
fiillen kullanilirken ortaya ¢ikmis olmasmin ve ¢ikmis oldugunun farkina bile
vartlmamis olmasinin, bu {iriiniin bu 6zelliginin toplumun erisimine agik bir bilgi
olarak degerlendirilemeyecegine deginelim. Fakat hemen uyarmaliyiz ki, daha 6nce
de deginildigi gibi124, bir liriiniin bilinmeyen 6zellikleri sonradan ortaya ¢iksa da bu
tirtin artik yeni degildir. Burada iirlinlin bilinmeyen 6zelliginin, mesela yeni kullanim

alaninin yeniliginden bahsedebiliriz*>.

MPEP 2131.01, yukarida da deginildigi gibi, asil referansta acikca
belirtilmemis bir 6zelligin zaten zorunlu ve igsel ' olarak bulundugunu gosteren
referanslarin yenilik incelemesinde bir arada degerlendirilebilecegini belirtmisti.

Aslinda ABD hukukunda uygulanan “igsellik doktrini — doctrine of inherency”

2 EPOBA T 71/93

123 EPOEBA G 2/88. Bu karar ileride detayh olarak incelenecektir.

*Bkz D.2.2

125 Daha 6nce de belirtilmisti ki, istemler patent hukukunun ¢ok 6nemli bir alanim olusturmaktadir ve
patent hukukunun herhangi 6nemli bir kismini anlamak i¢in istemleri anlamak ¢ok énemlidir. Istemler
patent basvurusunda patent korumasinin sinirlarini belirleyen boliimdiir. Bagka bir deyisle, bir patent
bagvurusunda istemler disinda baska buluslar da mevcut olsa bile patenet korumasi sadece istemlerde
belirtilmis alan1 kapsayacaktir. Yukaridaki 6rnekte, iiriin patenti istemi yapilirsa {irlin yeni olmadigi
icin patent bagvurusu reddedilecekken, kullanim istemi talep edilirse, her ne kadar o kullanim
uygulanmis, sonug da alinmis fakat bu sonug hi¢ fark edilmemigse, bilginin toplumun erigimine agik
olmadig1 diistiniiliip en azindan boyle bir bagvuru yenilik asamasini gegecektir.

126 MPEP 2131.01°de “inherent” kelimesi kullanilmustir.
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toplumun farkinda olmadigi igsel bilgilerin de teknigin bilinen durumuna dahil

sayllmasi gerektigini belirtmektedir **’

. Bu durum EPO uygulamas: ile farklilik
gostermektedir. Asagida “metabolitlerin yeniligi” konusu ve “EPOEBA G 2/88”

karar1 incelenirken bu konuya kisaca deginilecektir.

Esdeger unsurlarin ise “yenilik” basamagi incelemesinde dikkate
alinmayacagi, bu incelemenin “bulug” basamaginda yapilmas: gerektigi
belirtilmistir'®®. Burada esdeger unsurlar ile értiilii unsurlar arasindaki ince farka
dikkat etmek gerekir. Esdeger unsurlar “yenilik” basamaginda degil de “bulus”
basamaginda dikkate alinmasi gerekirken, teknigin bilinen durumuna dahil bir
referanstan “dogrudan ve sarih sekilde ¢ikarsanabilen**® bilgi ortiilii bilgi olarak

ele alinmal1 ve yenilik incelemesinde teknigin bilinen durumuna dahil sayilmalidir.

Her ne kadar bulus basamagina bu tezde deginilmeyecek olsa da bir
hatirlatma  yerinde olacaktir. ilk bakista esdeSer unsurun bulus basamagi
incelemesini de gegemeyecegi varsayilirsa, yenilik agamasinda bu incelemenin neden
yapilmayacagi, en bastan basvurunun reddedilmesi daha basit bir uygulama
olacakken neden bulus basamaginda bu incelemenin yapilmasi gerektigi sorulabilir.
Gereksiz tekrarlardan kacinmak adina burada agiklamalara tekrar girilmeyecektir
fakat EPC m. 54/3 hiikmiinlin sadece yenilik asamasinda uygulanmasina, bulus
basamaginda uygulanmamasina dair daha 6nce yapilmis agiklamalar1 hatirlatmak

yerinde olacaktir'*®,

3.4 Cizimlerin ve Orneklerin Dikkate Ahnmasi

Cizimlerin teknigin bilinen durumunu olusturmalar1 konusunda diger
referanslardan temelde bir farkliliklar1 bulunmamaktadir. Eger ¢izimler, ilgili teknik
alandaki uzman kisi i¢in uygulamaya yetecek kadar agik ve detayl bilgi sunuyorlarsa,

bu bilgiler de teknigin bilinen durumuna dahil sayilmalidir. Ornegin, teknik ¢izim

2T MPEP 2112.02, Ancak ABD’de “inherent anticipation” disinda “accidental anticipation” doktrini
de bulunmaktadir. Bu kavramlar doktrinde birbirleri ile karistirilabilir. Zaman zaman “inherent
anticipation” doktrininin “accidental anticipation” yerine kullanildig1 da goriilebilir ve bu durum
ozellikle karisiklik yaratacak niteliktedir.

' EPOBA T 517/9

129 Guidelines for Examination of the EPO 2012, Part G, Chapter VI, 2. Burada “...derivable
directly and unambigously... ” ifadesine vurgu yapilmstir.

130 Bkz. D.1.1.3, Guidelines for Examination of the EPO 2012, Part G, Chapter IV 5.1
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olarak adlandirilabilecek, iirliniin boyutlarin1 da net olarak gosteren bir ¢izim, eger
ilgili teknik alandaki uzman kisi i¢in uygulamaya yetecek agiklikta gerekli diger tim
bilgileri de igeriyorsa, bu bilgi teknigin bilinen durumuna dahil sayilmasi gerekirken,
boyutlarin 1ilgili teknik alandaki uzman kisi i¢in ¢ok O6nemli oldugu, boyutlar
hakkinda bilgi sahibi olmaksizin agiklanan teknigin uygulanmasmin miimkiin
olmadigr bir durumda, boyutlar1 igermeyen bir sematik ¢izim, teknigin bilinen
durumuna dahil sayilmamalidir, zira boyle bir ¢izim yeterli bilgi icermemektedir™®.
Fakat boyutlar agik¢a belirtilmis olmasa bile, sematik ¢izimden boyutlarin ne olmasi
gerektigi ilgili teknik uzman tarafindan anlasilabiliyor ise, bu durumda da teknigin

bilinen durumuna dahil edilmesi gerekir'®.

Referanslarda gosterilen Orneklere gelince, oncelikle referansta aciklanan
bilginin bu Orneklerle siirli olmadigi belirtilmelidir, kald1 ki teknigin bilinen
durumuna dahil referanslarin érnekler icermesi de zorunlu degildir'*®. Referans bir
biitiin olarak diisiiniilmeli ve referansta ilgili teknik uzmanin uygulayabilecegi 6l¢iide

verilmis olan her bilginin teknigin bilinen durumuna dahil oldugu unutulmamalidir.

3.5 Onceki Kullammin Degerlendirilmesi

Daha onceki yapilmis olan aciklamalara uygun olarak, teknigin bilinen
durumu belirlenirken, kullanima sunulmus olan friiniin ilgili teknik uzmanin
anlayabilecegi ve uygulayabilecegi kadar acik ve yeterli sekilde bilgiyi gdstermesi
gerektigi belirtilmelidir. Ornegin, fuarlarda teshir edilen iiriinler, bunlari inceleyen
kisiler tarafindan, bir nevi tersine miithendislik yolu ile bunlar tekrar uygulamaya
yeterli ve agik sekilde bilgi verdigi dlgiide teknigin bilinen durumuna katk: yaparlar,

bunun disindaki, gériinmeyen bilgiler teknigin bilinen durumuna dahil sayilamazlar.

Burada yine yukarida kisaca bahsettigimiz ¢ok Onemli bir karara kisaca
deginecegiz ve asagida yeri geldigine bu konuya dair iki 6dnemli karar1 detaylari ile
inceleyecegiz'>*. Bu kararlara gore de, iiriin her ne kadar kullanimda olursa olsun ve

her ne kadar kisi bu kullanim sonucu olusan neticeyi aliyor olursa olsun, eger aldigi

131 EPOBA T 451/88
132 EPOBA T 748/91
133 EPOBA T 365/89
134 Bkz. D.3.3, EPOEBA G 2/88, EPOBA T 208/88.
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bu neticenin farkinda degilse, bir bilgiye ulasmis oldugu ve bu kullanim sonucunda,

toplumca erisilebilir bir bilginin varliindan s6z edilemez.

EPOEBA G 1/92 kararinda, teknik alandaki uzman kisinin asir1 bir zorlukla
karsilasmadan bir iiriiniin bilesimini veya i¢ yapisin1 anlayabilecegi ve bu iiriinii
yeniden iretebilecegi bir durumda, bu iriin ve bilesimi artik teknigin bilinen
durumuna dahildir. Hemen belirtmeliyiz ki, burada ilgili uzman kisinin asir1 zorlukla
karsilasmamasindan kasit, testlerin karmasik, pahali veya zor olmasi degildir,
testlerin zorlugunun veya karmasikligin tek basina bu konuda herhangi bir etkisi
bulunmamaktadir. Onemli olan teknik alandaki uzman kisinin bu testlerin yapilmasi
gerektigini asir1 bir zorluk hissetmeden kavrayabiliyor olmasidir. Eger bu testlerin
yapilmasi gerektigi teknik alandaki uzman tarafindan asir1 bir ¢aba gerektirmeden
goriilebiliyorsa, artik bu bilgi teknigin bilinen durumuna dahildir, aksi halde, yani
ilgili teknik uzman, fikri bir sigrama sonucu zekice sayilabilecek bir yaklasimla
bilesimin igerigini tespit etme yontemini bulacaksa, bu durumda bu bilginin teknigin

bilinen durumuna dahil olmadig1 séylenebilir.

3.6  Eksik, Hatah ve Tesadiifi Aciklamalar

Hatali agiklamalar normal olarak teknigin bilinen durumuna dahil sayilmazlar
fakat teknik alandaki uzman kisi i¢in bu hatalar gayet basit bir sekilde anlagilabiliyor
ve bu kisi bu hatalarin dogrusunu diislinerek referansi irdeleyebiliyorsa, bu durumda
referans hatasiz hali ile toplumun erisimine agikmis gibi degerlendirilmek suretiyle
bilgi, teknigin bilinen durumuna dahil kabul edilmelidir. Bunun en genel 6rnegi ise
basit yazim hatalaridir. Eger hatalar son derece basit ise ve dogrusu teknik alandaki
uzman kisi tarafindan kolayca goriilebiliyor ise, bilginin dogru hali teknigin bilinen

durumuna dahil sayilmalidir*®,

Eksik agiklamalara deginecek olursak, burada genel kuralimiz aynen
gecerlidir. Yani, bir referans ilgili teknik uzmanin anlayacagi ve uygulayabilecegi
aciklikta ve yeterlilikte verdigi bilgi kadar teknigin bilinen durumuna katki yapmais

sayllmalidir. Referanstaki eksikliklere ragmen ilgili teknik uzmanin, kendi teknik

135 EPOBA T 77/87, T 412/91, T 89/87, Bu son érnekte 0,0005 mm (= 0,5 nm) yerine 0,005 mm (= 5
nm) seklinde bir yazim hatasi yapilmistir fakat ilgili teknik alandaki uzman kisi tarafindan bu hata ilk
bakista goriilebilir niteliktedir.
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136

bilgisini de katmak suretiyle = , anlayabilecegi ve uygulayabilecegi bir bilgi

mevcutsa, artik bu bilgi teknigin bilinen durumuna dahil kabul edilebilir.

Tesadiifi aciklamalarm **’ yeniligi ortadan kaldirmasi konusu bazi baska
kavramlarla karisabilecek olmasi sebebiyle dikkat edilmesi gereken bir konudur.
EPOBA, bazi kararlar sonucunda bu konuda bir kural olusturmus gdriinmektedir™®.
Eger, konuyu ele alan ilgili teknik alandaki uzman kisi patent bagvurusundaki teknik
problemi Onceki agiklamalara dayanarak hi¢ diistinmeyecektiyse, bu oOnceki
aciklamalarin tesadiifi agiklamalar oldugu kabul edilmektedir. Bu durum da ya teknik
alanlarin birbirine ¢ok uzak olmalarindan ya da bu teknigin problemin ¢odziimiine
katki yapmamasiyla miimkiin olabilir. Eger tesadiifi agiklama s6z konusuysa patent
basvurusunda istemlere cekince (disclaimer) eklemek suretiyle patent istemleri
sinirlandirilarak basvuru ayakta tutulabilir ve bu ¢ekinceler amaca ve ruhuna uygun
yapildigi siirece, EPC m. 123/2’de belirtilen istemlerin patent korumasini
genisletecek sekilde degistirilmesi yasagina aykiri olamaz. Biraz daha acik bir
sekilde ifade etmek gerekirse, istemlere bu sekilde ¢ekincelerin konulmasi sayesinde
patent bagvurusu ayakta tutulunca, sanki basvuru basarili olmasi yoOniinde
genisletilmis, yani olmayacak bir patent korumas: miimkiin hale getirilmis gibi
gorinmektedir ve bu durum da EPC m. 123/2’ye aykir1 olarak diisliniilebilir. Fakat
yukaridaki kosullarin gergeklesmis olmasi halinde EPOBA igtihatlarina gore bu

sekilde gekinceler koymak suretiyle patent bagvurusu ayakta tutulabilmektedir™®.

Burada istemlerin patent hukukunda ne kadar énemli oldugu ve istemlerin
diger konularla olan iliskisinin bilinmeden konuyu tam anlamiyla aciklamanin
neredeyse imkansiz oldugunu bir kez daha gérmiis bulunuyoruz. Bu g¢alismanin
konusu olmamas1 sebebiyle bu gibi detaylara burada deginilmiyor olsa da, 6nemini
tekrar tekrar vurgulamak isteriz. Karigtirllmamasi gereken bir 6rnek ile konuyu biraz
daha aciklamak gerekirse, bir lriine dair teknik aciklama (referans) bu {irliniin
bilinmeyen, fakat her nasilsa farkinda olmaksizin kullanilan bir 6zelligi icin tesadiifi

aciklama degildir. Eger bu iiriiniin o farkinda olunmadan kullanilan 6zelligi tespit

1% Burada siibjektif bir bilgiden bahsedilmemektedir, zira “ilgili teknik alanda uzman kisi” farazi bir
kisidir.

37 Ingilizce’de “accidental disclosures” olarak isimlendirilmistir.

% EPOBA T 608/96

3% BU konudaki EPOBA ictihatlarmin gelisimi hakkinda daha detayli bilgi i¢in bkz. Allowability of

disclaimers before the European Patent Office, www.bdl-ip.com,


http://www.bdl-ip.com/
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edilip teknigin hizmetine sunuluyorsa burada yenilik mevcuttur ve basvuru diger
kosullarin da saglanmast suretiyle patentle ddiillendirilebilir. Buradaki fark, teknigin
bilinen durumuna dair referansin {iriin olmasi ancak basvurunun o {iriiniin bilinmeyen

bir kullanima ile ilgili olmasindadir**°.

3.7 Agklamalarin Uygulamaya Yetecek Olciide Etkin Olmasi

Burada etkinlikten anlasilmasi gereken, teknigin bilinen durumuna dair
aciklamalarin, ilgili teknik alandaki uzmanin uygulayabilmesine Yetecek kadar
detayli ve agiklayici olmasi gerektigidir. Nasil ki, EPC m. 83 patent basvurusunun
bulusu uygulamaya yetecek kadar detayli ve acgik sekilde bulusu agiklama
zorunlulugu getirmigse, teknigin bilinen durumuna dair referansin yeniligi ortadan
kaldirmasi i¢in de, bu referanstaki bilginin, ilgili teknik uzmanin uygulamasina
yetecek oOlciide detayli bilgiyi agiklikla ifade etmesi gerekmektedir. Fakat burada,
farazi teknik uzmandan asir1 sayilabilecek Olgiide bir ¢aba ile referanstaki bilgiyi
uygulamaya koyabilmesi beklenmemekte, ortalama bilgi seviyesi ile problemi

anlayacak ve uygulayabilecek olmasi yeterli sayilmaktadir.

Asagida deginilecek olan “secimlik buluslar” konusunda, cakisan deger
araliklarinin yorumlanmasinda bu husus ¢ok 6nem kazanmaktadir. Ayrica formiilii
ve yapist agiklanmis bir kimyasal, eger nasil iiretilecegi veya ozellikle dogada
bulunanlar icin, nasil ayristirilabilecegi onceki referanslarda aciklanmamissa, bu

kimyasalin teknigin bilinen durumuna dahil oldugu sylenemeyecektir™".

Fakat teknigin bilinen durumuna dair referansin yukarida anlatildigi gibi,

gerekli agiklamalar yeterli ve aciklikla yapmis olmasi yeterli goriilmekte, ayrica bu

aciklamalarin etkinliginin ispati aranmamaktadir*?,

10 EPOBA T 161/82 ve EPOBA T 208/88 karsilastiriimak suretiyle bu fark irdelenebilir.

1! Guidelines for Examination of the EPO 2012, Part G, Chapter VI 4

12 Impax Labs. Inc. v. Aventis Pharma Inc. , 468 F3d, 1366, 1383, 81, USPQ2d 1001, 1013 (Federal
Circuits 2006); MPEP 2121 - 2122
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4. Bulusa Patent Verilmesini Etkilemeyen Aciklamalar

4.1 Genel Olarak

Patent hakkina sahip olan kisinin patent basvurusu yapmadan once bulusu
hakkinda bazi tasarruflarda bulunmasi ve 6zellikle bunu belirli ortamlarda tanitmasi
veya patent basvurusu hakkia sahip kisinin izni disinda bazi kisilerin olasi
aciklamalarina karsi, patent hakki sahibinin korunmasi gerektigi agikardir. Aksi halde
bulusu icin ¢ok fazla emek harcamis ve hatta masraf etmis olan gercek veya tiizel
Kisinin bulusunu basvuru anina kadar sir olarak saklamasi veya yukarida bahsi
gectigi gibi gizlilik sozlesmeleri igerisinde kapali kapilar ardinda tanitmaya mahkum
olmasi gerekecektir ki, patent korumasindan faydalanacak olan kisinin bu zahmetlere
katlanmas: ve bulusun kamuya sunulmasinda yasanacak olasi gecikmeler patent
hukukunun ruhuna aykir1 goriinmektedir. Dahasi, patent sahibinin izni disinda, patent
bagvurusundan Once Uglincii kisilerin  agiklamalari, patent bagvurusunun
incelenmesinde  yeniligi bozucu etki yaratabilir ki, bu da bulusun
gerceklestirilmesindeki onca emek ve masrafin, bulusun patent korumasindan
mahrum kalmasi suretiyle, ekonomik anlamda neredeyse bosa gitmesi anlamina

gelecektir.

Iste biitin bunlarin 6niine ge¢mek igin patent kanunlar1 bulusa patent
verilmesini etkilemeyen, yani yenilik incelemesinde dikkate alinmamasi1 gereken bazi

acgiklamalari istisnai olarak kabul etmislerdir.

PatKHK m. 8 hiikmii bu durumu diizenlemektedir ve bu hiikiim EPC m. 55
ile kiyaslandiginda, asagida daha detayli agiklanacagi gibi, daha genis istisnalar
kabul etmis, yani patent basvurusu hakki sahibini daha ¢ok korur goriiniimdedir.
Mevzuatimizi Avrupa Birligi ile uyumlu sekilde degistirmek amaciyla hazirlanmis
olan 30.04.2013 tarihli ve 1/756 esas sayili “Patent Haklarinin Korunmas: Hakkinda
Kanun Hiikmiinde Kararname ile Bazi Kanun ve Kanun Hiikmiinde Kararnamelerde
Degisiklik Yapiimasina Dair Kanun Tasarisi” bu maddede herhangi bir degisiklik
ongdrmezken, bu maddeye karsilik olan PFMKT m. 8 ise EPC m. 55 ile uyumlu
goriinmektedir. Dahast PFMKT m. 8/1, hiikkmiin “yenilik” asamasini diizenleyen
PFMKT m. 7’ye uygulanacagimi belirtmekle PatKHK m. 8’deki belirsizligi de

gidermektedir. Her ne kadar PatKHK m. 8 hiikmiiniin “yenilik” asamasina dair
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oldugu agik¢a belirtilmese de doktrinde Tekinalp'® ve Yusufoglu*** bunun yenilik
asamas! icin gecerli bir uygulama oldugunu kabul etmektedirler. Fakat Oztirk ™,
hiikiimde agik¢a belirtilmemis olmasi sebebiyle ve daha etkin bir koruma adina
PatKHK m. 8 hiikmiiniin hem “yenilik” hem de “bulus” asamalarinda uygulanmasi
seklinde yorumun daha rahat yapilabilecegini belirtmistir. Kanimca PatKHK m.
8’deki bu eksiklik bir an 6nce diizeltiimeli ve o ana kadar da EPC m. 55 hiikmiine

uygun sekilde yorumlanmalidir.

Doktrinde ayrica EPC m. 54’te teknigin bilinen durumunun agiklanmis
olmasi sebebiyle ve EPC m. 55’in EPC m. 54’e¢ atif yapmis olmasi sebebiyle bu
hitkkmiin bulus basamagi i¢in de uygulanmasi gerektigine dair goriisler bulunsa da
EPC m. 54 bashigmin agikca “Yenilik — Novelty” olmasi karsisinda bu yorumun

kabul edilmesi kanimca miimkiin degildirl46.

Asagida da agiklanacagi lizere, bu aciklamalarin bulusa patent verilmesini
etkilememesi, bir diger deyisle yeniligi ortadan kaldirmamasi siireyle sinirh
tutulmustur. PatKHK m. 8 ile patent basvurusu tarihinden veya basvurusu yapilmigsa
riighan tarihinden 12 ay Oncesine kadar yapilan agiklamalari kapsamisken, EPC m.
55, patent basvurusu tarihinden 6 ay oncesine kadarki bazi agiklamalarin yeniligi
etkilemeyecegini belirtmis, riighan hakkini hari¢ tutmustur'®’. Bu siire doktrinde

1“8 Bu calismada

“hosgorii siiresi” veya “atifet siiresi”’ olarak adlandirilmaktadir
“hosgorii stiresi” terimi tercih edilmistir. PFMKT m. 8 her ne kadar biitiiniiyle EPC
m. 55 ile oldukca uyum igerisinde olsa ve hosgorii siiresini 6 ay olarak belirlemis
olsa da, bu siireyi EPC m. 55 hiikkmiinden farkli olarak, varsa riighan tarihinden

onceki 6 aylik siire olarak diizenlemistir.

3 Unal Tekinalp, Fikri Miilkiyet Hukuku, Giincellestirilmis ve genisletilmis 5. Basi, Istanbul 2012,
S. 544-545. Gergi yazar burada “yenilik” ve “bulus” basamaklarini bir arada incelemis gériinmekte,
bu ayrimi1 net olarak ortaya koymamaktadir. Dolayisi ile bu kuralin uygulanacagi alani net olarak
belirledigi soylenemez.

144 Fiiliirya Yusufoglu, Patent Verilebilirlik Sartlari, GSU Yaymlanmanus Doktora Tezi, Istanbul,
2008, s. 112

5 Ozgiir Oztiirk, Tiirk Hukukunda Patent Verilebilirlik Sartlari, Arikan, istanbul, 2008, s. 206.
Yazarin ifadesi net bir goriis belirtir nitelikte gériinmemektedir.

146 Ayn1 yonde Nicholas Fox, A Guide To The EPC 2000 A Practitioner’s Guide to the New Law,
Latimer Trend and Company Ltd., London, 2007, s. 34

7 Guidelines for Examination of the EPO 2012, Part G, Chapter V, 2; EPOEBA G 3/98;
EPOEBA G 2/99

8 Ingilizce karsihg:: “grace period”
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Hemen belirtmeliyiz ki, PatKHK m. 8/son hilkkmiine gore, hosgorii siiresinden
faydalanmak isteyen bulus sahibinin, hosgorii siiresine dair kuralin uygulanmasi
konusundaki iddiasini ispat etme yiikiimliligi bulunmaktadir. PatKHK m. 8/3
hiikmiine gore ise, hosgori siiresinin uygulanmasindan dogacak sonuglar bir siire ile

siirlt olmayip, hak sahibi tarafindan her zaman ileri siiriilebilecektir.

Asagida PatKHK m. 8 hiikmiine uygun olarak bu bulusa patent verilmesini

etkilemeyen agiklamalar, EPC m. 55 hiikmiiyle karsilastirmali olarak agiklanacaktir.

4.2 Bulus Sahibinin A¢iklamalar1 ve Ozellikle Bulusun Sergilerde

Kamuya Ac¢ilmasi

Oncelikle bulus sahibinden kastin bulusu yapan kisi degil de bulus igin patent
basvurusunda bulunan kisi oldugunu belirtmeliyiz, zira patent hakkina sahip olan kisi

her zaman bulusu gergeklestirmis olan kisi degildir.

Yukarida da deginildigi gibi PatKHK m. 8, EPC m. 55 hiikmiine kiyasla daha
genis bir alan igin hosgorii siiresi belirlemistir. Bu hiikkme gore bulus sahibi
tarafindan yapilmis olan aciklamalarin, patent basvurusundan veya varsa riichan
tarthinden 12 ay Oncesine kadar bulusa patent verilmesini etkilemeyecegi
belirtilmistir. Sergiler yoluyla teshirin bulus sahibi tarafindan yapilmis agiklama
olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Bu durumda PatKHK m. 8’in sergi yoluyla
aciklamalar1 da igerecek sekilde fakat bununla siirli olmayan bir ifade kullandigi
sOylenebilir. Diger taraftan EPC m. 55 hiikmii, sadece uluslararasi sergilerde yapilan
aciklamalar icin ve riichan hakki olsa bile bunu gozetmeksizin, patent bagvurusundan
onceki 6 aylik siire ile sinirli bir hosgorii siiresi belirlemistir. Hosgorii siiresi patent
bagvurusundan onceki 6 aylik siire i¢in gegerli olup, riichan hakkinin olup olmamasi
bu siireyi etkilememektedir, yani riichan hakki olsa bile bu siire patent bagvuru

stiresinden 6nceki 6 ay ile sinirl tutulmustur.

EPC m. 55 hiikmiine gore uluslararas1 sergiler de Paris’te 22 Kasim 1928’de
imzalanan ve en son 30 Kasim 1972°de degisiklige ugramis olan Milletlerarasi
Sergiler Hakkinda Konvansiyon kapsamindaki sergiler olarak tanimlamistir. Dahasi,
bulus sahibinin bu hogsgorii siiresinden faydalanabilmesi ic¢in patent bagvurusunda

uluslararasi sergi veya sergilerde yapilmis olan teshiri agik¢a belirtmeli ve hatta bir
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sertifika ile bunu belgelemelidir. Her yil EPO resmi gazetesinin dordiincii basisinda

diinyadaki bu tlirden sergilerin bir listesi yayimlanmaktadir.

PatKHK m. 8 ise hosgorii siiresi igin Ozel olarak sergilerde yapilan
aciklamalara deginmedigi i¢in sergilerin niteligi hakkinda EPC m. 55 hiikmiindeki
gibi bir smirlamaya gidildigi sdylenememelidir. Bulus sahibinin tiim agiklamalari
hosgorii siiresinden faydalanmaya yetecegi igin aciklamanin yapildigi sergide
herhangi bir nitelik aranmamalidir. Zira bulus sahibinin yapacagi bir agiklamanin

herhangi bir fuar kapsaminda yapilmis olmasina gerek de yoktur149.

Bulus sahibinin acgiklamalarinin yapilis bigimi de hosgorii siiresinden
faydalanmasi icin belirleyici degildir, yani agiklamalarin resmi bir ortamda yapilmasi,
yazili, sozli veya Tirkce disinda bir dilde yapilmasi da hosgdrii siiresinin

uygulanmasinda bir farklilik yaratmayacaktir.

EPC ve Tiirk hukukundaki bu uygulama farki patent verilmesinde bazi
karmasik durumlara yol agabilecek niteliktedir. Ornegin, Tiirkiye’de herhangi ulusal
bir sergide bulus sahibinin iradesiyle bir aciklama yapilmis olmasi, mesela bulus
iriine dairse tirlinlin biitiin 6zellikleriyle tanitilmasi, veya bulus sahibinin herhangi
bir sekilde bulusu hakkinda bilgi veren sozlii agiklamalari, TPE nezdindeki bir
bagvuru i¢in 12 ayilik hosgorii siliresinden faydalanmak suretiyle yeniligi
etkilemeyecek, bir baska ifade ile, diger patentlenebilirlik sartlarini da tasiyorsa
bulusa patent verilebilecekken, ayni bulus i¢in EPO’ya yapilacak bir patent

basvurusu, bulusun artik yeni olmadigi gerekcesiyle reddedilecektir.

Bulus sahibinin agiklamalariin hosgorii stiresinden faydalanmasi konusunda
diinyada farkli uygulamalar bulunmaktadir fakat Tiirkiye nin de dahil oldugu goérece
az sayida iilkede, bulus sahibinin tiim agiklamalar1 i¢in genel bir hosgérii siiresi
belirlenmis olup genel uygulamanin bunun aksine sinirli bazi agiklamalar igin,
ornegin EPC m. 55 hiikmiinde ifadesini bulan uluslararasi sergilere veya, asagida
incelenecegi lizere, bulus sahibinin iigiincii kisilerce suiistimalini 6nlemeye yonelik
hosgérii siiresi oldugunu belirtmeliyiz. Ornek olarak, énemli patent iilkelerinden

ABD, Japonya ve Kanada ve yukarida agiklandig: gibi Tiirkiye, genel bir 12 aylik

149 Fakat hatirlatmaliyiz ki, PatK HK m. 50 sergilere baglanan riighan hakkindan bahsetmektedir ve bu
durumda sergilerin hangi nitelikte olmalar1 gerektigi 6nem kazanmaktadir. Bu durum asagida ayr1 bir
baglik altinda agiklanacaktir.
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genel hosgorii siiresini kabul etmisken, EPO ve bircok iilke bdyle bir genel hosgorii
stiresi uygulamamaktadirlar. ABD’de 16 Mart 2013 tarihinde yiiriirliige giren son
degisikliklerle hosgorii stiresi (grace period) uygulamalarinin  daraltildig:

sOylenebilirse de 1 yillik boyle bir genel hosgorii siiresi halen devam etmektedir™®.

Boyle bir genel hosgorii siiresi uygulamasi, bulug sahibinin lehine bir diizenleme
olarak, bulus sahibinin olas1 dikkatsiz agiklamalarindan dolayr kendi bulusunu
patentleyememe tehlikesini, belirli bir siire i¢inde patent i¢in bagvurmasi halinde
bertaraf etmekte ve boylelikle bulus sahibi i¢in bulusunu korumasi i¢in daha avantajli
bir ortam saglamaktadir. Ayrica bulusun kamuya erisilebilir kilinma tarihini erkene
almakta ve patent bagvurusu igin olasi belirsizlikleri de ortadan kaldirmaktadir. Aksi
uygulama ise, patentlenebilirlik konusunda bir belirsizlik olusturmakta, daha
onemlisi, bulus sahibini agiklamalar1 konusunda daha dikkatli olmaya sevk etmekte
ve boylelikle bulusun herkesge ulagilabilir hale gelmesini geciktirmektedir ***.
Kanimca bu durum patent hukukunun amaci ile de ters diigmektedir. Bilindigi gibi
patent hukukunun amaci buluslart kamunun bilgisine ag¢mak ancak bunun
karsiliginda da bulus sahibini, bulusun ekonomik getirileri i¢in smirh siire ile
korumaktir. Bulus sahibini bulusunu agiklamak konusunda caydirmak, bulusun
kamunun erisimine agilmasini geciktirmek olacaktir ki, bu durum patent hukukunun
amacina ¢ok da uygun diismemektedir. Diger taraftan, patent bagvurusunun yapilip
yapilmayacagi konusundaki belirsizligin ii¢lincii  kisiler agisindan yaratacagi
problemler de dikkate degerdir fakat kanimca iki durum kiyaslandiginda, 6zellikle
bulus sahibinin yanlishkla yapacag aciklamalar agisindan korunmasi gerektigi ve
bulusun kamunun erigsimine miimkiin oldugunca erken acilmasi gerektigi fikri agir
basmaktadir. Belirsiz siirenin kisaltilmasi kanimca uygun bir ¢éziim olacaktir. Bu
durumda 6zellikle de PatKHK m. 8/1 i¢in uygulanacak ¢ok kisa bir siire hem bulus
sahibini dikkatsizligi neticesinde yapacagi bir agiklama ile bulusunu patentleyememe
riskinden uzaklastiracak hem de belirsiz siirenin uzunlugundan kaynaklanan

problemleri bertaraf edecektir.

13035 U.S.C. § 102(b)(1)-(2). Ayrica bu degisikliklerde, yenilik incelemesindeki degisikliklere paralel
olarak, iilkesellik prensibinin terk edilip mutlak yenilik ilkesinin daha fazla gozetildigi dikkatten
ka¢gmamalidir.

31 chiera Franzoni/Giuseppe Scellato, The Grace Period in International Patent Law and Its
Effect on The Timing of Disclosure, Research Policy Vol. 39, Issue 2, 2010 s. 200-213
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4.3 Bulus Sahibinin izni Disindaki Aciklamalar

4.3.1 Aciklamamn Bir Merci Tarafindan Yapilmasi

PatKHK m. 8/2 ifadesindeki “bagvuru”nun bir patent basvurusu oldugu genel
olarak kabul edilse de, PatKHK sisteminin bulus sahibini gii¢lii sekilde koruyan
genel hosgorii siiresini kabul etmis oldugu disiiniiliirse, ayn1 bulus sahibine benzer
genislikte bir koruma saglamak i¢in herhangi bir bagvuru icin de bu kuralin

uygulanmasi gerektigi diisiiniilebilir'?.

Bu hiikiim temel olarak TPE veya diinyadaki baska patent ofislerine (ya da
genis bir yorumla herhangi bir resmi mercie) yapilmig bagvurularin siiresinden 6nce
aciklanmasi halinde bir koruma goézetmektedir. EPC m. 55 hiikmii boyle 6zel bir
koruma gézetmemis ancak bulus sahibinin veya selefinin agik suiistimali durumunda
uygulanacak bir hosgorii siiresinden bahsetmistir. EPOBA T 585/92 ve T 436/92
kararlarinda, patent ofislerinin yanlishkla yaptigi agiklamalarin acik suiistimal
olmadiklarin1 belirtmistir. Ag¢ik suiistimalin kabulii i¢in t¢iinci kisinin agik bir
sekilde zarar verme kast1 veya aciklamanin zarar verme ihtimali konusunda agik bir

sekilde bilgi sahibi olmasi aranmls‘[urlS3

. Buradan da anlasilacag1 gibi, bdyle bir
yanliglikla yapilacak agiklama EPO nezdinde bir basgvuruda yenilik incelemesinde
teknigin bilinen durumuna dahil sayilacak iken, TPE nezdinde bir bagvurusu igin
teknigin bilinen durumuna dahil sayllmayacak ve diger patentlenebilirlik sartlar1 da

karsilaniyorsa, Tiirkiye’de patent korumasi saglanabilecektir.

Bu durum PatKHK m. 8 hiikmiine gore iki sekilde koruma saglayacaktir.
Birincisi, yukarida da agiklandigi gibi, bilginin bulus sahibinin bir baska
basvurusunda yer almast ve s6z konusu bagvurunun bir merci tarafindan
aciklanmamasi gerektigi halde agiklanmasidir. Digeri ise, bilginin bulus sahibinden
dogrudan dogruya veya dolayli olarak bilgiyi edinmis olan bir {igiincii kisi tarafindan,

bulus sahibinin bilgisi veya izni olmadan yapilan bir bagvuruda yer almasidir.

152 Aym yonde, Ozgiir Oztiirk, Tiirk Hukukunda Patent Verilebilirlik Sartlari, Arikan, istanbul,
2008, s. 212-213.
3Guidelines for Examination of the EPO 2012, Part G, Chapter V, I11.
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Ikinci ihtimalde bulus sahibi patent i¢in bagvurmak istemedigi halde bir baskas1
onun adina basvuruda bulunmaktadir. Bulus sahibinin bu bagvuruyu kabul etme ve
devam etme hakki varken bunu istememesi ve fakat burada acgiklanan bilginin
teknigin bilinen durumuna dahil sayilmasina da engel olmak istemesi miimkiindiir.
Zira bulusun patent bagvurusu i¢in gerekli seviyeye ulasmadigi, teknik ¢alismalarin
devam ettirilmesi ve sonrasinda daha genis bir patent bagvurusu yapilmasi, istemlerin
gereken Ozen gosterilmeden yapilmis olmasi, zira patent korumasi istemlerle
sinirlidir, gibi birgok diislince ile bulus sahibi bu bagvurunun gegersiz sayilmasini
isteyebilir, ¢linkii ileride kendisi daha verimli bir sekilde ayni bulus i¢in bagvuruda

bulunmay1 planlamis olabilir.

4.3.2 Aciklamanimn Uciincii Kisi Tarafindan Yapilmis Olmasi

PatKHK m. 8‘de belirtilen bu hiikim EPC m. 55/1(a) hikmii ile ¢ok
benzesmektedir. Yukarida 6rnegi verildigi gibi EPOBA T 585/92 ve T 436/92
kararlarinda acik suiistimal aramis ve burada aciklamayi yapan iiclincii kisinin
niyetini 6n plana almistir. Eger bulus sahibine acik¢a bir zarar verme kasti yoksa
veya ac¢iklamanin bulus sahibine zarar verecegi konusunda igiincii kisinin net bir
bilgisi yoksa, burada agik suiistimalin olmadig1 sonucuna varilmistir™*. PatkKHK m.
8/1(c) ifadesine gore ise bulus sahibinin zarar gérmesi aranmamis, agiklamanin bulus
sahibinden dogrudan dogruya veya dolayli olarak bilgi elde eden bir licilincii kisi
tarafindan yapilmis olmasi hosgorii siiresinden faydalanmak i¢in yeterli goriilmiistiir.
Bu durumda kanimca PatKHK m. 8/1(b) hiikmii, mercilerin de t¢iincii kisi kabul

edilebilmesi sebebiyle gerekli degildir'®,

PatKHK m. 12 hiikmiine gore patent isteme hakkinin gaspr durumunda bulus

sahibinde ¢esitli firsatlar taninmistir. Bu hiikkme goére, bulus sahibi bagvuruyu kabul

1% Ancak daha eski bir karar olan EPOBA T 173/83 kararinda iiciincii kisinin zarar verme kasti
aranmamig, ihmal veya hata ile bulug sahibinin zarar gérmiis olmasini yeterli bulmustur. Ancak bu
kararin Guidelines for Examination of the EPO 2012 de yer almamaktadir ve EPOBA’nin igtihadini
degistirdigi goriilmektedir. Eski i¢tihadin EPC ruhu ile daha uygun oldugu yo6niinde bkz. Derk Visser,
The Annonated European Patent Convention, 2012, s. 101

155 Ayn1 yonde Aymi yonde, Ozgiir Oztiirk, Tiirk Hukukunda Patent Verilebilirlik Sartlari, Arikan,
Istanbul, 2008, s. 217. Fakat EPC m. 55 hiikmiiniin EPOBA T 585/92 ve T 436/92 kararlarinda
aciklandigi tizere, 3. kisilerin agik suiistimali ve bunu ispatlayan zarar kast1 veya zarar gérme
ihtimaline dair net bilgi aransayd: bu durumda PatKHK m. 8/1(b) anlam kazanacak ve belki de EPO
nezdinde patentlenemeyen bir bulus, TPE nezdinde sirf bu hiikiim sayesinde patentlenebilecekti (Bkz.
s. 62). Mevcut durumda PatKHK m. 8/1(c) hiikmii sayesinde de ayni sonug ortaya ¢ikmaktadir ve bu
durum Pat KHK m. 8/1-(b) hitkmiinii gereksiz kilmaktadir.
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ederek kendi bagvurusu gibi silirece devam etme hakkina sahiptir. Diger bir secenegi
ise ayni riichan hakkindan yararlanarak ayni bulus icin yeni bir patent basvurusu
yapmaktir ki, bu basvuru ilk basvurunun tarihi itibariyle islem goriir. Bu durumda,
gaspin s6z konusu oldugu basvuru hiikiimsiiz kalir. Son bir segenek ise gaspin sz
konusu oldugu basvurunun reddini talep etmektir. PatKHK m. 8/1(c) hiikmiiniin bu

durumda da uygulanmasi gerektigi unutulmamalidir.

4.4  Hosgorii Siiresinin Riichan Hakki ile Karsilastirilmasi

Riigchan hakk1 bazi kimselere patent bagvurusu i¢in digerlerine nazaran sinirl
kosullar i¢in taninmig bir Onceliktir. PatKHK m. 49 milletlerarast anlagmalara
dayanan bagvurulardan kaynaklanan riichan hakkini, PatKHK m. 50 ise sergilerde
teshirden dogan riichan hakkini diizenlemektedir. EPC m. 87-89 riichan haklarini

diizenlerken sergilerden dogan herhangi bir riichan hakki tanimlamamastir.

Hosgori siiresi, patent verilmesini etkilemeyen agiklamanin yapilmasindan
patent bagvuru tarihine kadar olan siire olarak tanimlanabilir. Bu siire, en son 2013
yilinda ABD tarafindan ve tiim diinyada artik terk edilmis olan, bulusu ilk yapana
patent verilmesini 6ngdren sistem ile yakin ilgisi bulunmaktadir. Kisaca hatirlayacak
olursak, bu sisteme gore birbirlerinden bagimsiz olarak ayni bulusu yapan iki kisiden
ilk bagvurana degil, bulusu daha 6nce gerceklestirene patent verilmektedir. Eger
bulusu sonra gercgeklestiren kisi dnce bagvuru da bulunsa bile, ayn1 bulusu bagimsiz
olarak daha gerceklestiren kisi bu durumu dava etmek suretiyle patent hakkim
kazanabilir. Bugiin artik biitiin diinyada uygulanan ilk bagvurana patent verilecegini
benimseyen kurala gore ise, boyle bir durumda bulusu ilk yapan kisinin herhangi bir

dava hakki yoktur.

Bulusu ilk gerceklestirene patent hakki taniyan sistemlerde teknigin bilinen
durumunun incelenmesi bulusun gergeklestirildigi ana gore yapilmaktadir, diger bir
ifade ile teknigin bilinen durumu bulusun gergeklestirildigi tarihteki teknigin bilinen
durumudur. Fakat ilk bagvurana patent hakk: verilen sistemlerde ise teknigin bilinen
durumu bagvurunun yapildig: tarihe veya riighan tarihine gore incelenmektedir®*®.

Aslinda ABD hukukunda “grace period” olarak adlandirilan siire iste bu agiklama

% Ornegin, EPC 2000 m. 54/2
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stiresi ile basvuru siiresi arasinda gegen siiredir. Teknik olarak EPC sisteminde bir
“grace period” oldugu sdylenemeyebilir. EPC m. 55 teknigin bilinen durumunu
etkilemeyen agiklamalardan bahsetmektedir ve “grace period” ifadesini
kullanmamaktadir. Bu ¢alismada, bulusa patent verilmesini etkilemeyen siirelerin

tamamu i¢in “hogsgorii stiresi” terimi kullanilmastir.

Fakat 6nemli bir nokta, bugiin biitiin diinyada kullanilan ilk bagvurana patent
verilmesini ongoren sistemde, bulusa patent verilmesini etkilemeyen agiklamalarin
teknigin bilinen durumu agisindan irdelenmesidir. Bu noktada belirtilmelidir ki, EPC
m. 54/2 hiikkmii karsisinda teknigin bilinen durumu, patent basvurusu tarihindeki
veya varsa riichan tarihindeki teknigin bilinen durumudur™’. Bulus sahibinin
uluslararasi bir sergide bulusunu teshir etmesi, kendisi agisindan teknigin bilinen
durumuna dahil sayillmayacak fakat tigiincii kisiler i¢in teknigin bilinen durumuna
dahil sayilacaktir, nitekim, artik bu bilgi toplumun erisimine sunulmus bir bilgidir.
Dolayis1 ile bu siire igerisinde ayni bulusu patentlemek isteyen igiincii kisiler

muvaffak olamayacaklardir.

Fakat onemli bir sorun, ti¢iincii kisilerin bu siire i¢erisindeki ac¢iklamalarinin,
hosgorii sliresinden yararlanan, yani uluslararasi sergilerde teshir sebebi ile EPC m.
55 hiikkmiinden yararlanan veya PatKHK m. 8 hiikmiine gore hosgorii siiresinden
yararlanan 158 kisiler acisindan etkisidir. Eger {i¢iincii kisiler, bir kisinin hosgdrii
stiresinden faydalanmakta oldugu siirede, bagimsiz olarak ayni bilgiyi kamunun
erisimine sunarlarsa, hosgorii siiresinden faydalanan bulus sahibi patent basvurusu
yaptiginda, incelemenin basvuru veya riichan tarihindeki teknigin bilinen durumun

gore yapilacag disiiniildiginde™®

, patent hakkia kavusamayabilir. Eger ii¢lincii
kisi, bu bilgiyi bulus sahibinden edinmisse, sirf bulus sahibine zarar vermek i¢in ve
kotii niyetle, yani onun patent korumasindan faydalanmasini engellemek kastiyla
ancak sanki bagimsiz olarak bu bilgiyi kesfetmis gibi, boyle bir agiklama yapabilir.
Bu durumda bulus sahibinin korunmasi gerektigi asikardir. Fakat {i¢lincii kisinin
bagimsiz olarak yapacagi bir agiklama, bu fikre gore artik teknigin bilinen durumuna

dahil sayilacagindan, hosgorii siiresinden faydalanan bulug sahibinin de artik bulusu

57 Guidelines for Examination of the EPO 2012, Part G, Chapter 1V, 3

%8 Unutulmamalidir ki, PatK HK m. 8 hosgori siiresi i¢in genis bir alan belirlemis olup, bulus
sahibinin agiklamalari da buna dahildir.

19 Guidelines for Examination of the EPO 2012 Part G, Chapter 1V, 3
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patentleyemeyecegi tabii ki ileri siiriilebilir'®

. Bu fikre gore, aksi disiiniiliir ve
bagimsiz {igiincii kisilerin agiklamalarmin da hosgorii siiresinden faydalanan bulus
sahibi i¢in teknigin bilinen durumuna dahil olmayacagi diisiiniiliirse, bu durumda
hosgorii siiresi riighan hakki gibi bir sonug dogurur ki, gerek EPC gerekse PatKHK
riichan hakki ile hosgdrii siiresini birbirinden farkli uygulamalar olarak diizenlemis
olduklart i¢in bu sonuca ulasilamayacag: ileri siiriilebilir. Ayrica aksi bir diisiince,
yukarida da belirtildigi gibi, belirsiz siireyi ¢ok arttiracagindan elestirilebilir. Ornegin,
sergilerde kamuya agiklama sebebiyle hosgorii siliresinden faydalanan kisiden
bagimsiz olarak bu bulusu yapan ve patentlemek isteyen, veya patentlemek istemese
de bu teknolojiyi kullanmak iizere yatirirm yapmis olan gergek veya tiizel kisilerin,
hosgorii sliresinden faydalanan kisinin olas1 patent korumasina karsit gelecekteki
magduriyetleri ¢ok ciddi boyutlarda olabilir. Unutulmamalidir ki, EPC m. 55
hiikmiine gore 6 aylik, PatKHK m. 8 hiikkmiine gore 12 aylik siire, ve iistelik sadece
uluslararasi sergilerle sinirlt olmayan genis bir agiklama alani i¢in, oldukg¢a genis bir
siire olup buna patent bagvurularinin 18 aylik yayinlanma siiresi de eklenince kabulii

zor bir belirsizlik siiresi yaratmaktadir.

Diger taraftan bu agiklamalarin yapildigi anin, eski ABD uygulamasindaki gibi,
yukaridaki agiklamalarin tersine, teknigin bilinen durumunun incelenecegi an olarak
diisiiniilmesi de miimkiindiir®". Bu durumda EPC m. 55 hiikmiine gére 6 ay icinde
patent bagvurusu yapilmak kaydiyla veya PatKHK m. 8 hiikkmiine gore 12 ay
icerisinde patent bagvurusu yapilmak veya riichan hakki elde etmek kaydiyla
teknigin bilinen durumu uluslararas: sergide teshir tarihindeki® teknigin bilinen
durumu yenilik incelemesinde dikkate alinacaktir. Bu durumda her ne kadar artik
EPC m. 55 hiikmiiniin riichan hakkindan bir farki kalmayacag ileri siiriilebilse de,
riichan hakki siiresinin 12 ay, EPC m. 55 hiikmiiniin 6 ay olarak diizenlenmis olmasi
bu iki hiikim arasindaki temel fark olarak gorilebilir. Diger taraftan Paris
Sozlesmesi’nin 11. Maddesi bu fikre dayanak olabilecek bir sekilde kaleme

alinmstir:

160 By, konudaki tartismalar igin bkz. Ozgiir Oztiirk, Tiirk Hukukunda Patent Verilebilirlik Sartlar,
Arikan, Istanbul, 2008, s. 222-225

161 ABD’de Mart 2013’e kadar bulusu ilk yapana patent verilmesini dngdren sistemde inceleme bu
sekilde yapilmaktaydi (grace period)

162 patK HK m. 8 hiikmiine gore bulus sahibinin agiklama yaptig: tarihte
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“Birlik iilkeleri, taraf iilkelerden birinde a¢ilan resmi veya resmi olarak
taminan uluslararasi sergilerde, sergilenen tiriinler icin, patent verilebilir
buluslara, faydali modellere, endiistriyel tasarumlara ve ticaret
markalarina, kendi ~mevzuatina uygun olarak, gecici koruma

1

saglayacaklardir.’

Yukaridaki ifadede bulusun korunmasindan bahsedilmis olmasi, bu bulusun
artitk patent korumasi talep edilecek iilke icin baska bagimsiz kisilerin
aciklamalarindan da korunmasinin arzu edildigini diisiindiiriir niteliktedir. Daha agik
bir ifadeyle burada bulusun, sadece uluslararasi bir sergide bulusunu teshir etmek
suretiyle aciklama yapmis olan kisinin kendisinden degil, herkesten korunmak
istendigi diigtiniilebilir. Boyle disiiniildiigiinde, sadece uluslararasi sergide teshir
eden kisinin teshir suretiyle yapmis oldugu kendi agiklamasi degil, artik aymi
konudaki herhangi bir kimsenin agiklamasi da teknigin bilinen durumuna dahil
sayilmayacaktir ki, bu da yenilik incelemesinin uluslararasi sergi tarihindeki teknigin
bilinen durumuna gore yapilacagi anlamina gelir. Bu eski ABD uygulamasina, yani

bulusu ilk yapana patent hakki taniyan sisteme paralel bir uygulamadir.

Kanimca, yukaridaki fikirlerden ikincisi bulusu koruma amacini daha genis
olarak saglamakta fakat belirsiz siireyi gereginden fazla uzatmaktadir. PatKHK m. 77
hilkkmiinde belirtilmis olan “6n kullamim hakki” tabii ki bu durumda da
kullanilabilecek olup bahsi gecen bagimsiz iicilincii kisiler icin, sinirli da olsa, hak
kaybimi O6nlemeye yonelik bir diizenlemedir. Paris Sozlesmesi’nin 11. maddesinin
bulusun korunmasina yaptig1 vurgu karsisinda bu yolu izlemek uygun goriinmektedir.
Her ne kadar belirsiz siirenin uzunlugu ciddi problemler olusturabilecek nitelikteyse
de, 6n kullanim hakki buradaki olasi magduriyetleri azaltacak bir diizenlemedir ve
kullanimda olacaktir. Diger taraftan boyle bir uygulama bulus yapan kisileri,
yaptiklar1 bulusun ekonomik degerini anlamamis olma riskine kars1 da korumaktadir.
Ornegin, bir bilim insam, bulus yaptigmin ve dahast bu bulusun
patentlenebileceginin  farkinda olmasina ragmen, ekonomik getirirsinin farkinda

olmayarak bulusunu patentlememeye karar verebilir. Bu durumda yapacagi bir
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aciklama, 6rnegin yayinlayacagi bilimsel bir makale kendi bulusunu patentlemesine

EPC hiikiimleri sebebiyle engel olacaktir'®®,

Kanimca olmasi gereken diizenleme bu yonde degerlendirilmeli ancak
yukarida bahsedilmis olan belirsiz siire, farkli bazi diizenlemeler ile miimkiin
oldugunca kisaltilmaya ¢alisilmalidir, 6rnegin, patent basvurularinin yayilanma
stiresini kisaltmak bu konuda faydali bir adim olacaktir. Fakat bu tip diizenlemeler
yapilirken de patent bagvurusunda bulunan kisiler i¢in yeterli koruma saglandigindan
da emin olunmalidir. EPC m. 54/2-3 hiikiimlerinin uygulanmasinda yenilik
incelemesinin patent bagvuru tarihindeki veya varsa riichan tarihindeki teknigin
bilinen durumuna gore yapilacagi agikca belirtilmis oldugundan mevcut
uygulamanin yukarida bahsedilen birinci tiirde oldugu goriinmektedir fakat bu
diizenleme kanimca, bulus sahibini bulusunu sergilerde teshir yoluyla patent
bagvurusundan O6nce kamuya agik hale getirmesinde yeteri  kadar
cesaretlendirmeyecek, bilakis gizli kalmasi tercih edilecektir ki, bu da bahsi gecen
bulusun kamunun erisimine agilmasini patent hukukunun amacina aykir1 olarak

geciktirecektir.

Kisaca ozetlemek gerekirse, EPC m. 55 ve PatKHK m. 8 hiikiimleri, eskiden
ABD’de ilk bulusu ilk yapana patent verilen sistemdeki uygulamadan farklidir, yani
“grace period” olarak adlandirilamaz. Eski ABD sisteminde teknigin bilinen
durumu bulusun yapildig: tarihteki teknigin bilinen durumu iken, EPC ve PatkKHK
sistemlerinde bu tarih, patent basvurusunun yapildigi veya varsa riichan tarihidir.
EPC ve PatKHK hiikiimlerinde agiklikla belirtilmemis olmasi sebebiyle, EPC m. 55
ve PatKHK m. 8 hiikiimlerinden faydalanan kisiler igin bu tarih yine patent
basvurusu veya varsa riichan tarihi olacaktir ancak bu kisilerin kendi agiklamalar
veya uluslararas1 sergi yoluyla teshirleri kendileri agisindan teknigin bilinen
durumuna dahil sayilmayacaktir. Buradaki problem, bagimsiz olarak tigiincii kisilerin
bu zaman araliginda yapacaklari agiklamalarin, uluslararasi sergilerde teshir veya
PatKHK’da Ongoriilen diger yollarla agiklama yapan kisinin olast patent
basvurusunda yeniligi ortadan kaldirip kaldirmayacagi konusudur. Ilgili hiikiimlerin
lafzindan, bu tiirden agiklamalarin yeniligi ortadan kaldiracagi anlasilmaktadir fakat

bu yaklagim uygulamada ciddi karisikliklara sebep olabilecekken ayni zamanda

163 patK HK m. 8 hiikmiine gore bdyle bir agiklamanin  buluggunun kendisi agisindan
patentlenebilirligi engellemeyecegi unutulmamalidir.
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bulus yapan kisiyi ¢ok da cesaretlendirmeyecektir. Diger taraftan, Paris
Sozlesmesi’nin 11. maddesinde bulusun korunmasina vurgu yapilmis olmasi, ilk
aciklamay1 yapan bulus¢unun bagimsiz iigiincii kisilerin agiklamalarindan korunmasi
gerektigini de diisiindiirmektedir ki, bu da teknigin bilinen durumunun agiklamanin
yapildig1 tarih olmasi gerektigini diisiindiirebilir. Kanimca olmasi gereken hukuk da
bu yondedir. Ozellikle EPC m. 55 hiikmii ¢ok dar diizenlenmis olup, ulus
sahiplerinin patentin getirecegi faydadan emin olmadik¢a buluslarini hi¢bir sekilde
aciklamamaya sevk etmektedir ki bu da bulusun kamunun erisimine ag¢ilmasini,
patent hukukunun amacina aykir1 olarak geciktirmektedir. Yukarida da belirtildigi
gibi kanimca olmasi gereken hukuk, bu ikisisin ortasinda bir ¢6ziim olup herkes
acisindan bulusun kamuya agiklandig: tarihteki teknigin bilinen durumunu referans
almaktir ki bu da sonug olarak bizi, “bulusu ilk aciklayana patent verilmesi” gibi bir

noktaya getirmektedir'®**%,

4.5 Tirkiye’de Belirli Sergiler Yoluyla Teshirin Riichan Hakki ve

Hosgorii Siiresini Imkanlarim Bir Arada Vermesi

PatKHK m. 50 hiikmii uyarinca Tiirkiye'de agilan milli ve milletlerarasi
sergilerde veya Paris Anlagsmasi'na taraf iilkelerde agilan resmi veya resmi olarak
tanman sergilerde, patent veya faydali model belgesi konusunu kapsayan {riintinti
teshir eden gercek veya tiizel kisiler, sergideki teshir tarihinden itibaren 12 ay icinde,
Tiirkiye'de patent veya faydali model belgesi almak i¢in basvuru yapma konusunda
richan hakkindan yararlanir. Patent veya faydali model belgesinin konusunu
kapsayan {iriin, serginin resmi acilis tarihinden 6nce, sergi yerine goriiniir sekilde
konulmussa, bu durumda siire, iiriiniin sergi yerine konuldugu tarihten itibaren baslar.
Bu kisiler PatKHK m. 49/1°de belirtilmis olan Paris Anlagsmasi'na dahil iilkelerden
birine mensup veya bu iilkelerden birine mensup olmamakla birlikte onlardan birinde
ikametgahi veya isler durumda bir ticari miiessesesi bulunan ger¢ek veya tiizel

kisilerdir.

!®ingilizce ifadesiyle” First to Publish” denilebilir. Bugiin tiim diinyada uygulanan sistem “First to
File” yani ilk bagvurana patent verilen sistemdir. “First to Invent” yani bulusu ilk yapana patent
verilen sistem daha 6nce defalarca belirtildigi gibi en son 2013 yilindan ABD tarafindan terk
edilmistir.

165 Philip W. Grubb/Peter R. Thomsen, Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and
Biotechnology, 2009, s. 77
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Dikkat edilmelidir ki, PatKHK m. 50 hiikmii EPC’de diizenlenmemis olan bir

riichan hakki tanimlamaktadir.

PatKHK m. 8/1(a) ise bagvuru sahibinin agiklamalarini patent verilmesini
etkilemeyen agiklamalar olarak kabul etmistir ve hi¢bir 6zelligi olmayan sergilerde
teshirlerin dahi bu kapsama girecegi ve boyle bir hosgorii siliresinden faydalanacagi
aciktir. EPC m. 55 ise belirli o6zellikteki uluslararasi fuarlari hosgorii stiresi
kapsamina almistir. Bu konuya yukarida deginildigi i¢in burada detaya
girilmeyecektir. Fakat yukarida agiklanmis olan, riichan hakki ve hosgorii siiresinin,
teknigin bilinen durumunun incelenecegi zamanla ilgili farkin1 hatirlatmakta fayda

vardir.

Dikkat edilecek olursa, PatKHK m. 50 hiikmiine gore riichan hakkindan
faydalanacak olan bulus sahipleri ayn1 zamanda hosgorii siiresinden de faydalanabilir
konumdadirlar. Burada riichan hakkindan faydalanabilmek i¢in gereken yurti¢indeki
fuarlarin usuliine uygun sekilde diizenlenmis fuarlar olmasi gerektigi dikkatten
kagmamalidir. Fakat hosgdrii siiresi icin bdyle bir ayrimin olmadigimma yukarida
deginilmisti. Yine riichan hakkindan faydalanabilmek i¢in Tiirkiye’deki sergilerde
teshirlerin yapildigmma dair belgelerin fotograflarla birlikte ibraz edilmesi,
yurtdisindaki sergilerde teshir durumunda ise, resmi serginin agildigi iilkenin yetkili

merciinden alinacak resmi belgelerin ibrazi zorunlu kilinmigstir.

Riichan hakkinin daha fazla detayma girilmeyecektir fakat son olarak, PatKHK
m. 52/1 hiikmiine gore basvuru sahibinin yararlanmak istedigi riichan hakkini
basvuru ile birlikte veya bagvuru tarihinden itibaren iki ay icinde talep etmesi
gerektigini, bununla ilgili riichan hakki belgesini ise patent bagvurusu tarihinden
itibaren {i¢ ay igerisinde vermedigi takdirde riichan hakkindan yararlanma talebinin

yapilmamis sayilacagini belirtelim.

5. Teknigin Bilinen Durumu ile Bulusun Karsilastirilmasi

Bu c¢alismada simdiye kadar patent ile ilgili genel ilkelerden bahsettikten
sonra bir bulugsun patentlenebilmesi icin gereken sartlara kisaca deginildi. Yenilik
asamast bu c¢alismanin Ozinii olusturmakla birlikte, patentlenebilirlige dair

incelemede yenilik asamasindan 6nce yapilmasi gereken, bulusun teknik yapida olup
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olmadiginin belirlenmesi ¢ok Onemli oldugundan bu konuda acgiklamalara yer
vermek, yenilik asamasinin iyi anlasilabilmesi amaglanmistir. Gerekli olan bu 6n
aciklamalarin ardindan yenilik asamasi agiklanmaya baslanmistir ve teknigin bilinen
durumunun belirlenmesi bu asamanin en hayati konularindan birisi olarak yukarida
aciklanmigstir. Teknigin bilinen durumu yukaridaki belirtildigi sekilde belirlendikten
sonra, bulusun yeni olup olmadigi, teknigin belirlenmis olan bilinen durumu ile
bulusun karsilastirilmasi sonucu belirlenebilir. Eger bulus teknigin bilinen durumuna
dahil ise yeni olmadigi sonucuna varilacak ve patent ile korunamayacak, fakat
teknigin bilinen durumuna dahil degilse yeni oldugu sonucuna varilarak
patentlenebilirligin diger sartlari, yani bulus basamagmi haiz olup olmadigi ve

sanayiye uygulanabilir olup olmadigi irdelenecektir.

Calismamizin esas amaci yenilik agsamasi ve ozellikle bunun kimya ile ilgili
buluslara yansimasidir. Her ne kadar bu konu asagida ayr1 bir baslik altinda
incelenmigse de, buraya kadar biitiin anlatilanlar bu basliga hazirlik niteligindedir ve
ozellikle simdi agiklayacaklarimiz artik yenilik incelemesinin maddi yoniine

girmekte ve kimya alanina giren buluslar1 da ¢ok yakindan ilgilendirmektedir.

5.1 Teknigin Bilinen Durumuna Dair Istemlerin Bagimsiz Olarak

Karsilastirilmasi

Yenilik incelemesinde teknigin bilinen durumu ile bulus karsilastirilirken
istemler ayri ayri karsilastirilmali fakat bu karsilagtirma yapilirken teknigin bilinen
durumuna dair tek bir referans kullanilmalidir. Bu referansin ise biitiinii ele alinarak

degerlendirme yapilmalidir.

Teknigin bilinen durumuna dair tek bir referans ile karsilastirma yapilmasi
kuralina ve bunun bazi istisnalarinda yukarida deginilmisti166 fakat konunun 6nemine

binaen burada bazi istisnalari tekrar agiklamak faydali olacaktir.

Eger teknigin bilinen durumuna dair temel bir referans baska bir referansa

atifta bulunmussa, bu yardimci referansin da ilk referansin bir parcast olarak

166 Bkz. D.3.2 (Teknigin Bilinen Durumunu Olusturan Referanslarin Birlestirilmemesi)
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diisiniiliip teknigin bilinen durumuna dahil sayilmasi gerekebilir'®”. Eger temel
referans baska bir referansa acik¢a atifta bulunmuyor fakat sadece bu konudaki
gelismeler hakkinda farkli referanslarin da oldugunu belirtiyorsa, bu referanslarin
kural olarak dikkate alinmamas1 gerekir, meger ki, teknik alanda uzman kisi, temel
teknik bilgisine dayanarak zaten bu ikincil referanslara bakmay1 diistinebilecek olsun.
Yani denilebilir ki, teknik alandaki uzman kisinin ilk referansta dogrudan atif
yapilmamis fakat genel olarak bahsedilmis baska referanslara zaten bakacagi
diistiniilebilirse, bu durumda bu iki referansin birlikte ele alinmasi1 miimkiin olabilir.
Aksi halde ise iki referansin birlikte ele alinmasi yenilik incelemesi agisindan uygun

goriilmemis fakat bulus basamagi incelemesinde miimkiin gérilmiistiir.

Diger ilging bir 6rnek, teknik alanda uzman kisinin genel bilgisini gdsteren
bir dokiimanin, teknigin bilinen durumunu belirleyen dokiiman ile birlikte ele

almabilmesidir 8 .

Farazi bir gosterge olan teknik alanda uzman kisinin bilgi
seviyesinin ne oldugu 6nemli bir sorudur ve bu bilgi seviyesi yenilik incelemesinin
yapildig1 tarihe gore degismektedir. Bugline nazaran bes yil Onceki bir patent
bagvurusunda, farazi teknik alandaki uzman kisinin genel bilgi seviyesinin daha
diisiik olacagina siiphe yoktur. Inceleme yapilirken, teknik alandaki uzman kisinin ne
kadar bilgiye sahip olacagin1 gosteren belgelerin de dikkate alinmasi aslinda kanimca
teknigin bilinen durumuna dair iki referansin dikkate alinmasindan farkli bir durum

olup, bize teknigin bilinen durumunu degil, teknik alandaki uzmanin bilgi seviyesini

gosteren bagimsiz bir dokiimandir.

17 EPOBA T 153/85, Bu karara gére, belirli bir kimyasal bilesikten bahseden birincil bir referans, bu
kimysal bilesigin nasil hazirlanacagini anlatan ikincil bir referansa agikca atifta bulundugu durumda
bu iki referansin teknigin bilinen durumunun belirlenmesinde bir arada diisiiniilmesi miimkiindiir ;
EPOBA T 124/87

' EPOBA T 288/90
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5.2 Teknigin Bilinen Durumu ile Patent Konusu Arasindaki

Farkliliklarin Belirlenmesi

5.2.1 ifadelerdeki FarkhihKklar

Yenilik incelemesinde teknigin bilinen durumuna dair referans, veya
yukaridaki istisnalar kapsaminda izin verildigi durumlarda referanslar, ile patent
basvurusunun konusu olan bulus karsilastirilirken, salt kelimelerdeki farkliliklarin
yeniligi ortadan kaldirmayacagi asikardir. Aymi Ozelligin farkli sekillerde ifade

edilmis olmasi tabii ki de bu iki agiklamanin farkli oldugu anlamina gelmez.

Fakat daha karmasik durumlarla karsilasmak da miimkiindiir. Mesela, bir
referanstaki bir kelime birden fazla anlama gelebilecek veya ayni konu igerisinde
genis bir anlam ifade edebilecekken, bununla karsilastirilan bir patent bagvurusunda
farkli bir kelime kullanilmis olmasi giizel bir 6rnek olabilir. EPOBA T 870/95
kararinda, teknigin bilinen durumuna dair bir referansta gegen genel bir “baz”
ifadesinden eger teknik aladaki uzman kisi bunun sadece “permanganatin sulu
¢ozeltisi” olabilecegini ¢ikartabiliyorsa, bu durumda patent bagvurusundaki
“permanganatin sulu ¢ozeltisi” ifadesi ile bir benzesme s6z konusudur ve yenilik
yoktur. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta “baz” ifadesinden sadece
“permanganatin sulu ¢ozeltisi’nin anlasilmasi gerektigidir. Eger bu referanstan
birgok bazin kullanilabilecegi anlagiliyorsa bu farkli bir inceleme konusu olup

asagida ayrica deginilecektir.

Burada aslen dikkate alinmasi gereken nokta teknik alandaki uzman kisinin
bu ifadelerden ne anlayacagidir. Eger teknik alandaki uzman kisi bu ifadelerin ayni
anlamda kullanildigin1 gorebiliyorsa bu ifadeler benzesiyor demektir ve bu durumda

yenilik yoktur.
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5.2.2 Degerlerdeki Farkhliklar

EPOBA T 686/96 kararinda patent isteminde yaklasik olarak verilen degerin
yorumlanmasinda mimkiin olan en genis yorumlamanin yapilmasi gerektigi

belirtilmistir. Perspex® asmma degeri istemde vaklasik olarak 12-20 PAV '®°

araliginda gosterilmistir. Burada yaklagik olarak 12-20 PAV seklinde ifade,
kastedilenin bunun tam olarak 12-20 PAV araligi olmadigin1 géstermektedir ve
EPOBA bu kararda bunun daha genis olarak yorumlanmasi gerektigini belirtmistir.
Teknigin bilinen durumunda ise 12 PAV degerinin biraz altinda 6zellik gosteren bir

iiriin olmasi sebebiyle bagvuru yenilik incelemesini gecememistir.

Bagka bir 6rnekte en az %0,05 oranda silika igeren bir seramik {iriin patent
basvurusunun konusudur ve davaci %0,043 oranda silika iceren bir {iriiniin piyasada
zaten bulundugunu ve %0,007 gibi bir farkin ¢ok kiigiik olmasi sebebiyle bu iki
tiriiniin ayn1 kabul edilmesi gerektigini belirtmis ve patent basvurusu iiriiniin yeni
olmadigini ifade etmistir. Fakat bu argiiman EPOBA tarafindan uygun goriilmemistir,
zira oranlarin basgli basina ¢ok kiigliik olmasi sebebiyle boyle bir kiyaslama uygun
olmadig ileri siiriilmiis, iki iirliniin silika icerigi kiyaslandiginda birbirlerine nazaran
%16 gibi farkin oldugu ve dlgme metodunun bu farkli belirleyebilecegi bir durumda,
bu farkin iki tirlinii birbirinden ayirt etmeye yetecegi belirtilmistir. Davaci ise 6lgme
metodunun standart sapmas1 hakkinda bir bilgi vermeyip, sadece sinterlenmis tiriinde
yapilan Ol¢limiin, {riin toz haldeyken yapilacak bir Ol¢liime gore daha tutarsiz
olabilecegini belirtmistir. Davacinin bu argiimani da yeterli goriillmemistir ve bu
%]16’lik farkin iiriinleri ayirt etmede yeterli olamayacagini ispatlayamamis olmasi

sebebiyle temyiz bagvurusu reddedilmistir’™.

Ayrica bir referanstaki birimin patent bagvurusundaki birimden farkli oldugu
durumlarda birimlerden birisi digerine ¢evrilerek kiyaslama yapilmalidir. Bu ¢evrim
sonucunda ¢ok kiisurathi bir deger ortaya ciktiginda bir yuvarlamanin yapilip
yapilmayacagi sorusu onemlidir. Eger, yuvarlama yapildiginda olusan yeni degerin
tirtiniin niteligini degistiriyorsa, tiriinii farkli bir iiriin haline sokuyorsa bu durumda

1

yuvarlama kesinlikle yapilmamalidir '’* . Fakat bazi durumlarda yuvarlamanim

199 perspex Abrasion Value, asgmmanin dlgiildiigii bir metodun belirledigi bir birimdir.
'O EPOBA T 262/96
Y EPOBA T 74/98
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yapilmas1 zorunlu da olabilir. Eger kiyaslama yapmak i¢in bdyle bir yuvarlama
kagmilmaz ise bu durumda yapilmalidir. Ornegin®?, Slgiilmiis iki yogunluk deger
kiyaslanirken, bunlardan birisi virgiilden sonra 2 basamak fakat digeri 3 basamak
halinde belirtilmisse bu durumla karsilasilabilir. Bilindigi gibi boyle bir 6l¢iim higbir
zaman tam ve mutlak bir sonuca karsilik gelmez ancak yaklasik sonug belirtir.
Buradaki birinci Ol¢iimde virgiilden sonra 2 basamakli yaklagik sonug yeterli
gorilmiisken digerinde daha hassas davranilmis ve virgiilden sonra 3 basamak
belirtilmistir. Bunlardan ilkinde eger hassas davranilsaydi ve 3 basamak belirtilseydi
sonucun ne ¢ikacagi bilinmemektedir. Dolayisi ile bu kiyaslama yapilirken
izlenebilecek zorunlu yol, diger virgiilden sonra 3 basamak olarak belirtilen degerin
yuvarlanmak suretiyle virgiilden 6nce iki basamak haline getirilip kiyaslamanin
yapilmasidir. Fakat kanimca bazi durumlarda hassasiyetin ¢ok ciddi 6nem arz etmesi
gerekebilir ve bu gibi durumlarda yukaridaki O6rnek gecerli olmayabilir. Bunu
pazarda sebze tartilan terazi ile altin tartmanin uygun olmadigi seklinde
aciklayabiliriz. Dolayist ile kanimca her Ornek kendi kosullar1 igerisinde

degerlendirilmelidir.

5.2.3 Bilesimlerdeki Farkhihklar

Bilinen bir aktif maddeye bazi yardimci maddelerin eklenmesiyle elde
edilen bilesimin yeniligi, bu eklenen yardimci maddelerin niteligine gore
degisecektir. Eger yardimci madde belirtilmemis ve bu durumda neredeyse sinirsiz
yardimc1 madde olasiligi ile kars1 karsiya kaliyorsak bu durumda bu bilesimin yeni
oldugu sdylenemeyecektir, mutlaka yardimci maddelerin sinirlandirilmast ve bu
yardimc1 maddelerin bulus basamagi incelemesinde de bilesime, dolayist ile teknige
kattig1 deger irdelenmelidir. Fakat teknik alandaki uzman kisinin, her ne kadar
belirtilmemis olsa da bu yardimci maddelerden nelerin kastedildigini anlayacak

durumda oldugu diistiniilebiliyorsa, bu durumda yeniligin varligindan bahsedilebilir.

Benzer sekilde, bazi {iriinlerin ¢ozeltileri s6z konusu oldugunda, bu iirtinlerin
¢oziiciisii konumunda olan diger iirlinlerin neler olduklart biliniyorsa, 6rnegin, bir
maddenin suda ¢oziinebildigi biliniyorsa, bu maddenin sulu ¢ozeltisine dair teknigin

bilinen durumunda referans aramaya gerek yoktur. Teknik alandaki uzman kisinin bu

12 EPOBA T 1186/05
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aktif maddeyi ve bunun suda ¢oOziinebilir oldugunu bilmesi, teknigin bilinen
durumunda sulu ¢ozeltiye dair bir referans olmasa da, kendisinin bunu

diisiinebilecegi asikard1r173.

Bu o6rneklerin {iriiniin yeniligi ile ilgili oldugunu belirtmekte fayda vardir,
eger sulu cozeltinin kullanimi i¢in bir patent istemi varsa tabii ki degerlendirme
farkli yapilacaktir, bu ikisisin karistirilmamasi gerekir. Ayrica, ¢ozeltinin alelade
olmadigi, teknik alandaki uzman kisinin ongdremeyecegi oranlarda bir karisim
sonucu olustugunu ispat etmek suretiyle yukaridaki 6rnege aykir1 bir sekilde yenilik
sarti karsilanabilir. Asagida yeri geldiginde kimyasal bilesimlerin yeniligi daha

detayl1 incelenecektir.

5.2.4 Kacmilmaz Olarak Elde Edilen Uriinler

Eger zaten bilinen, yani teknigin bilinen durumuna dahil olan bir iiretim
slireci sonucunda elde edilen {irlin her seferinde ayniysa, yani iiretim siireci defalarca
tekrarlandiginda hep ayni {iriiniin zorunlu olarak ortaya ¢iktigi gdsterilebiliyorsa, bu
durumda bu {riiniin yeniliginden bahsedilemez. Zira daha 6nceden kamunun
erisimine ac¢ilmis olan iiretim usuliiniin ayn1 zamanda bu usul sonucunda zorunlu

olarak ortaya ¢ikan iiriinii de kamunun erisimine agtig1 diisiiniilmektedir.

5.2.5 Fonksiyonel Unsurlar

EPOBA T 500/89 kararinda, bir usul patentinin teknigin bilinen durumu ile
kiyaslanmasinda, her ne kadar ilgili iiretim siirecindeki unsurlar tek tek bilinse de,
stiregteki fonksiyonel bir farkliligin teknige yapilmis bir katki olarak diisiiniilmek
suretiyle patente hak kazanacagini belirtmistir. Burada {iretim siirecinde kullanilan
trtinler belirtilmis olsa da, teknige yapilan katki bu iiretim siirecindeki kiigiik bir

degisiklik olup bu degisiklik sayesinde siirecin yeni oldugu kanisina varilmistir.

13 EPOBA T 80/96
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5.2.6 Jenerik Ac¢iklamalar

Jenerik agiklamalar genellikle ayni cat1 altindaki spesifik agiklamalarin yeni
sayilmalarini engellememekle birlikte, spesifik bir aciklama genelde bir {ist ¢atinin
yeni olmasini engelleyebilir174’175. Ornegin, halojenlere yonelik bir agiklama flor igin
yeniligi ortadan kaldirmazken, flora yonelik bir aciklama halojenlerin yeniligini
ortadan kaldirabilir fakat dikkat edilmelidir ki, bdyle bir a¢iklama ayn1 ¢at1 altindaki
baska bir tirlintin yeniligini ortadan kaldirmaz, mesela flora yonelik a¢iklama bromun
yeniligini ortadan kaldirmayacaktir *’® . Fakat bu bir genel kural olarak
degerlendirilmeli ve bu kuralin istisnalarinin olabilecegi unutulmamalidir. EPOBA
kararlarina bakilacak olursa genel olarak bu kurali uyguluyor oldugu goriilebilir fakat
kuralin bu sekilde kati bir uygulamasi anlasilmasi giic olabilecek bazi1 garip
durumlari ortaya g¢ikarabilir. Ornegin, teknigin bilinen durumuna dair onceki bir
referansta “tiim halojenler ile reaksiyondan” bahsedilmis olmasi, flor ile reaksiyonu
da bir kimyager i¢in ¢ok acik bir sekilde ifade etmekteyken, sonraki bir patent
basvurusunda flor ile reaksiyon sonucu olusacak {iriin i¢in istem yeni sayilirsa, bu
uygulamada biraz haksiz sayilabilecek patent korumalarina sebep olabilir. Ornegin,
Almanya uygulamasinda boyle bir bagvuru yenilik agamasin1 gegcemeyebilecekken,

EPO uygulamasinda boyle bir basvuru yeni olarak kabul edilebilir.

177 »»

Asagida “secimlik buluslar konusu incelenirken, bu gibi durumlarda

hangi kosullar dahilinde bir uygulama yapilacagi agiklanacaktir.

Genellikle kimya alanindaki patentlerde kullanilan fakat bu alanla sinirli da
olmayan “Markush Istemleri”, cins ve tiir iliskisinin belki de en ¢ok rastlandig
alanlardan birisidir*’®. Bu tip istemlerde genel bir ifade ile birden fazla iiriin i¢in tek
bir istemle patent korumasi talep edilmektedir. Ornegin, her ne kadar giiniimiizde

boyle bir {iriin patenti basvurusu patentlenebilirlik sartlarini, teknigin bilinen

1 Guidelines for Examination of the EPO 2012, Part G, Chapter 1V, 5

15 |n re Slayter, 276 F.2d 408, 411, 125 USPQ 345, 347

176 By grnekler farazi olup giiniimiizde bu tiriinlerin patentlenmesi miimkiin degildir. Ayrica bu
orneklerde belirtilen halojenler i¢in iirlin patenti isteminde yukaridaki kural gecerli olacagida ve
kullanim, iiretim usulii vs. igin farkli ihtimallerin s6z konusu olacagina dikkat edilmelidir. Fakat bu
genel uralin usul istemlerinde kesinlikle uygulanmayacagi anlamina da gelmez, usuller igin de genel
aciklamalar ve 6zel agiklamalar bulunabilir.

Y ingilizce ifadesi ile “Selection Inventions”

78 J1k olarak Eugene Markush tarafindan bagvurulmus bir istem ¢esidi oldugu i¢in bu sekilde
anilmaktadir.
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durumuna dahil oldugu i¢in, tasimayacak olsa da, benzen halkasindaki karbon
atomlarindan birine —R olarak belirtilebilecek bir degisken grubun baglandigi ve bu
grubun da halojen siifindan bir atom veya etil veya propil secimlerinden birisi

olacag belirtilirse, bu bir “Markush Istemi” olabilir'"®.

Bilindigi gibi patent bagvurulari incelenirken teknigin bilinen durumuna dair
referanslar her tiirden olabilir ve bu referanslarin 6nemli bir kismimi dnceki patent
basvurular1 olusturmaktadir. Iste bu gibi durumlarda tiir — cins iliskisi ¢ok 6nem
kazanmaktadir. Bu tezin konusu istemleri kapsamamakla birlikte, asagida yeri

geldiginde Markush Istemleri ile ilgili kisa agiklamalar yapilacaktir.

Benzer ornekler usul patentleri icin de miimkiin olabilir. Spesifik bir {iretim
prosesi, bu prosesi de icine alan bir {ist baslik niteligindeki biitiin iiretim usullerinin
yeniligini ortadan kaldirabilir. Fakat bunun tersi genel olarak miimkiin degildir.
Omegin, teknigin bilinen durumunda birden fazla iiretim usuliinden bahsedilmis
fakat bunlarin detayina girilmemisse, ancak ilgili alandaki teknik uzman bu iiretim
usullerini bilebilecek diizeydeyse, bu durumda ayni ¢ati altindaki spesifik bir

prosesin yeni olmadigi kabul edilebilir.

Yukarida genel olarak miimkiin degildir dedik ¢iinkii, kanimca aksi yonde bir
yaklasim da séz konusu olabilir. Ornegin, genel ifade altinda sadece birkag ihtimali
barmdiriyorsa ve teknik alandaki uzman kisi bu alt ihtimalleri genel bilgisi dahilinde
diigiinebiliyorsa bu durumda genel agiklamanin da altindaki birkag ihtimale yonelik
bir agiklama olarak goriilmesi miimkiindiir, meger ki bu az sayidaki ihtimallerden
birisinin spesifik bir avantaji bulunsun. Genel c¢atinin ¢ok genis bir alan1 kapsadigi
durumlarda bu avantajin olma ihtimali de ¢ok yliksek olacagindandir ki, boyle genel
aciklamalar zaten 6zelin yeniligine engel olmamaktadir. Kimya alaninda bilesiklerin
siiflandirilmakta ve bu bilesik siniflar1 ¢cok fazla, neredeyse sinirsiz sayida alt iiriinii

barindirmakta oldugundan bu konu 6zellikle bu alanda ¢ok 6nem arz etmektedir.

1 Detayli agiklama igin bkz. Robert Fitt, Selection Patents and Markush Claims in Europe,
Biotechnology Law Report, Vol. 29, No. 1: 17-20, 2010.
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5.2.7 Uretim Usuliiniin Unsurlarim iceren Uriin Istemleri (Usul Yolu

ile Uriin Istemleri)

Bu baglik altinda incelenecek olan konu istemler ve 6zellikle de “wusul yoluyla
diriin istemleri®®” ile yakindan ilgili oldugu i¢in oncelikle kisaca bu tiir istemlerden

bahsetmek faydali olacaktir.

Konumuzla dogrudan ilgili olmamakla birlikte, patent hukukunda istemlerin
onemine yukarida yeri geldigince deginilmisti. Istemler, patent basvurusunda talep
edilen korumanin kapsamini belirlemekte, siirlarim1 ¢izmektedir. Patent hukukun
gelisiminde zamanla bir ¢ok istem tiiri gelistirilmistir ancak burada bunlarin
detaylarina girmeyecegiz. Bilindigi gibi en temel istemler, {irlin ve usul istemleridir

fakat bunlarin alt dallar1 da giiniimiizde oldukca esnek bigimde gelismistir.

EPC 1973 ve 2000 m. 64/2 hiikmii, usul patenti ile korunan bir iiretim usulii
sonucu iretilmis bir triiniin de, kendi basina bir iriin patentine konu olamayacak
olsa bile, korumadan faydalanacagini belirtmistir. Daha acik bir ifadeyle, zaten
bilinen ve patentle korunamayacak olan bir iiriin, eger patentle korunan bir usul ile

tiretiliyorsa, bu sekilde fiilen iiretilmis {iriinler koruma kapsaminda olacaklardir. Bu

durumda iiriinlerin patentlendiginden bahsedilemez. Patent korumasi altinda olmayan
bagka bir usul ile ayn iirlin iretilebilir, zira tirlin patentli degildir, fakat bu {iriin
patent ile korunan bir usul ile patent hakkini ihlal edecek sekilde iiretilirse, bu
durumda koruma miimkiin olacaktir. Ornegin, aym usulle hakki olmadigi halde
iretim yapan bir kiginin triinleri eger gerekli diger sartlar da olugsmussa PatKHK m.
137/1(e) hiikmiine gore imha edilebilecektir. Dikkat edilmelidir ki, burada sadece bir
usul patentinden bahsetmekteyiz, burada bir iiriin patenti s6z konusu olmayip iirline

saglanan koruma sadece patentli usul ile iiretildigi halde miimkiin olmaktadir.

EPC 1973 m. 64/2 hiikmiinii kullanmak suretiyle ge¢miste lriinlerine iiriin
patenti alamayacak olsalar bile, koruma saglamak isteyen kisilerin yapmis oldugu
patent bagvurular1 neticesinde EPOBA usul yolu ile iiriin istemlerinin kosullarini
belirlemek durumunda kalmistir. Zira yukarida bahsedildigi gibi usul istemlerinin

sagladigr koruma , bu usul ile iiretilen iiriine yonelik sinirli bir koruma olmakla

180 Ingilizce karsihig1 “product by process claims”.
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birlikte, usul yolu ile iiriin istemlerinin sagladigi koruma, aslen bu istemler sonucu

verilecek olan patent bir iiriin patenti olacagi i¢in, ok daha genistir'®".

Unutulmamalidir ki, eger usul yeni ise, bu usul i¢in patent istenirken ayni
zamanda usul yolu ile iirlin i¢in de patent istenebilir. Bu durumda bu iki istem
birbirinden bagimsiz olarak degerlendirilecektir. Usuliin patentlenebilirlik sartlarini
tagimasi iriiniin de bu sartlar1 tasidigi anlamina gelmemektedir. Sonug olarak “usul

yolu ile iiriin istemleri” sonucunda aslen bir iiriin patenti verilecektir'®.

Bu durumda bdyle bir patent korumasi igin bahsi geg¢en usul yolu ile tiretilen
tiriiniin kendi basina patentlenebilir bir {iriin olmasi gerekmektedir. Daha agik bir
ifadeyle, bu iirlin i¢in bir patent bagvurusu yapilmistir ve {irtin patentlenebilirligin
biitiin sartlarin1 tasimak zorundadir. Yani kisaca, liriin kendi basina teknik bir
problemi ¢ozmeli'®, yeni olmali, bulus basamagini haiz olmali (asikar olmamali) ve

sanayiye uygulanabilir olmalidir.

Boyle bir durumda aslen dogrudan bir iirlin patenti i¢in istemde
bulunulamamasinin sebebi, iiriinii tanimlamanin miimkiin olmamasidir. Eger iiriin
kendi basina tanimlanamiyorsa ve ancak {iretim yolu ile tanimlanabiliyorsa, usul yolu
ile @riin istemlerine cevaz verilmistir’®. Uriiniin kendi basma tammlanabildigi
durumlarda usul yolu ile iriin istemleri reddedilmelidir'®, aksi yaklagim, patent

ofislerini aldatmaya yonelik bagvurular1 da beraberinde getirebilir.

Var olan bir iiretim usuliinde bazi degisiklikler yapilmasi iirliniin de
degisiklige ugradigma dair kesin bir kanit icermeyeceginden, bu sekilde bir
degisiklik usul patentine konu olabilecekse de, kendi basma usul yolu ile {iriin
patentine konu olamayabilir. Boyle bir durumda usul yolu ile {iriin patenti elde

edilebilmesi i¢in mutlaka usuldeki modifikasyonun {iriinii de degistirdigi ispat

181 Byrada usul isteminin usulii en genis anlamda korudugu asikardir. Ancak buradaki kiyaslama,

patentli usul sonucu tiretilen tirline dair koruma ile aslen bir {iriin patenti olan “usu! yoluyla iiriin”
istemleri sonucu verilmis patentin sagladig1 korumadir.

182 |n re Thorpe, 227 USPQ 964, Fed. Cir. 1985

'3 EPOBA T 223/96

184 EPOBA T 150/82, T 956/04, ABD’de de aym yonde uygulama igin bkz. Carlos M. Correa, A
Guide to Pharmaceutical Patents, C. Il, 2008, s. 84

1% EPOBA T 333/93, 749/95
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186

edilmelidir™>, aksi halde boyle bir patent bagvurusu reddedilecektir. Ancak yukarida

belirtildigi gibi, burada bir usul patenti s6z konusu olabilir.

Ozellikle kimyasallarin iiretimindeki parametrelerin  ¢oklugu ve bu
parametrelerdeki bazi kiigiik degisikliklerin elde edilen iiriinleri degistirebilmesi, bir
tiretim siirecinde yan irlinlerin de ortaya ¢ikmasi ve bunlarin genel olarak esas
tiriinle karisim halinde bulunmasi gibi sebeplerle, usul yolu ile {iriin istemlerinde
tiretim usuliine dair biitiin parametrelerin net ve detayli bir sekilde verilmesi ve bu
iiretim siireci sonucunda gergekten patent korumasi saglanabilecek yeni bir {iriiniin

ortaya ¢ikacaginin ispatlanmasi ¢ok énemlidir.

Usul yolu ile iiriin istemlerinde sadece usuliin 6zellikleri ve parametrelerinin
ortaya konulmasi gibi zorunluluk yoktur, ayni zamanda iirline dair 6zellikler de

187

istemde bulunabilir™’. Yeter ki tiriin, usul olmadan tanimlanamiyor olsun ve {iriin

kendi basina patentlenebilirligin biitiin sartlarini tasiyor olsun.

Hi¢ bilinmeyen bazi irlinler i¢in bu tiirden istemler sonucu patent
aliabilecekken, zaten bilinen bazi iiriinlere bir takim 6zellikler katmak suretiyle,
ornegin saflik derecesini arttirmak suretiyle de patent korumasi saglanabilir. Aslinda
irtiniin saflik derecesinin iiriin patenti almaktaki etkisinde asagida deginilecektir
ancak burada yeri gelmisken, bu konunun daha iyi anlagilabilmesine yardimci
olacagini diisiindiigiim ve bu durumdan biraz daha farkli bir duruma da deginmek
yerinde olacaktir. EPOBA T 815/93 ve T 141/93 kararlarinda bir iriiniin saflik
derecesinin patentlenebilirlige etkisinin, usul yolu ile iiriin istemlerinde Klasik iriin
patenti istemlerine kiyasla herhangi bir farklilik igermedigini belirtmistir. Daha agik
bir ifadeyle, klasik bir iiriin patent isteminde saflik derecesinin belirleyici rolii her ne
ise, usul yolu ile iiriin istemlerinde bu belirleyicilik ayn1 olacaktir. Fakat usul yolu ile
iirtin isteminde patentlenebilirlige dair baska bir 6zellik, yani teknik problemi ¢ézen
bir unsur varsa, bu durumda ayni1 saflik derecesine ulasilmis olsa bile bir iiriin patenti
s0z konusu olabilir. Varsayimsal bir 6rnek ile durumu daha sade sekilde aciklamaya
calisalim. Ornegin, A kimyasal {iriinii etilen hammaddesinden baslayan bir dizi
kimyasal reaksiyon ve distilasyon, ekstraksiyon vs. gibi saflastirma yontemleri

sonucu Uretiliyor olsun ve bu iiretim usulii zaten bilinen bir yontem olsun. Bu

18 EPOBA T 205/83
187 EPOBA T 129/81
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yontemin biraz daha gelistirilmesi sonucu saflik derecesinin arttirildigin1 fakat bu
yeni saflik derecesinin iiriin patenti almak i¢in yeterli olmadigini diisiinelim. Ayrica
bu iiriin kendi basina teorik olarak gida endiistrisinde kullanilabilir bir iiriin olmasina
ragmen, Uretildigi yontemin sonucu olarak ortaya ¢ikan yan iirlinlerin esas {iriinden
tam olarak ayristirllamamasi ve esas triinle karisim halinde bulunmasi ve bunlarin
insan sagligina zararli olmalar1 sebebiyle, gida endiistrisinde kullanilamiyor olsun.
Tamamen farkli bir wusulle, Ornegin karbonhidrat igeren tarimsal iirlinlerin
fermantasyonu ile baslayan bir usulle iiretilen ve ayni saflik derecesine sahip bir {iriin,
sirf iiretim usuliinde ortaya ¢ikan yan iirlinlerin bilinen diger etilenden baslayan usule
gore farkli olmasi ve insan sagligina zararli olmamasi sebebiyle, patentlenebilir.
Uriiniin saflik derecesi yukarida belirtilen gelistirilmis yontemle elde edilen iiriine
gore daha fazla olmamasmna ragmen, diger yontem ile elde edilen {iriin
patentlenemiyorken, sirf ortaya c¢ikan ve esas iiriinle karisim halinde bulunan yan
rtinlerin farkli olmasi ve bu yan {rilinlerin, esas {rliniin gida endiistrisinde
kullanilmasina izin vermesi sebebiyle bu yeni usul ile iiretilen triin “usul yolu ile
iiriin istemi” talep edilmek suretiyle patent korumasmna hak kazanabilir*®. Dikkat
edilmelidir ki, burada iriiniin patentlenmesinde bahsedilmektedir. Usul de ayrica

patentlenebilirlik sartlarini tasimasi halinde patent korumasina hak kazanabilecektir.

188 Bu durumu etilenin hidrasyonu ile iiretilen etil alkoliin, olusan yan iiriinler sebebiyle igecek olarak
kullanilamamasina, fakat tarimsal {irlinlerin fermantasyonu ile iiretilen ve distile edilmek (damitilmak)
suretiyle saflik oran1 arttirilan etil alkoliin igecek endiistrisinde kullanilmasina benzetebiliriz. 16 Mart
2005 tarihli ve 25757 say1l1 Resmi Gazete’de yayimlanan Tiirk Gida Kodeksi Distile Alkollii Ickiler
Tebligi kullanilacak olan etil alkoliin tarimsal kdkenli olmasi gerektigini, yani tarim iiriinlerinin
fermantasyonu sonucu iiretilmesi gerektigini muhtelif kez belirtmistir.

Aslinda, bu gergekei bir 6rnek olmayacaktir ¢iinkii, fermantasyon yolu ile etil alkol {iretimi binlerce
yildir zaten uygulanmakta ve hatta distilasyon yolu ile saflik derecesinin arttirilmast yontemi de yine
cok eski zamanlardan beri bilinmekte ve uygulanmaktadir. (bilindigi gibi, mayalarin aktivasyonu
belirli bir alkol seviyesinden sonra, genellikle %18 civarinda, son bulmakta olup, alkol oraninin
arttirilmasi i¢in damitma iglemi gerekmektedir). Bu yontemde klasik distilasyon islemi ile edilecek etil
alkol teorik olarak en ¢ok % 95,6 saflik oranina kadar saflastirilabilir zira bu seviyeden sonra etil alkol
ile su azeotrop olusturur ve bu durum distilasyon yolu ile daha yiiksek saflik derecesi elde etmeyi
engeller (fakat farkli yontemlerle saflik derecesi arttirilabilir). Etilenin hidrasyonu sonucu etil alkol
tiretimi ise ¢ok sonralar1 19. yiizyilda kesfedilmistir..



96

5.2.8 Teknik Olmayan Ayirt Edici Unsurlar

Bu c¢alismanin Onceki asamalarinda teknik olmayan unsurlarin teknik
unsurlarla bir arada bulunabilecegine deginilmisti'®®, fakat burada hatirlatmak faydal:

olacaktir.

Patent hukuku anlaminda bir bulustan bahsedebilmek icin teknik alana dair
olmasi zorunlu olmakla birlikte istemlerde teknik olmayan unsurlara yer verilmesi de
miimkiindiir. Ancak yenilik ve bulus basamaklarina dair inceleme sadece teknik
unsurlar tizerinden yapilmali ve teknik olmayan unsurlar bu incelemeler esnasinda
g0z ardi1 edilmelidir. Ancak hal boyle iken bazen istemlerde belirtilen teknik olmayan
unsurlar ile teknik bir unsur birbirleri ile siki iliski, etkilesim igerisine bulunabilirler
ve teknik alana dair problemi bu iliski sayesinde ¢ozebilirler. Iste bdyle bir durumda,
yani istemlerdeki teknik unsur ve teknik olmayan unsurlarin bir arada bulundugu ve
teknik alana dair problemi ¢ozerken etkilesim iginde bulundugu durumlarda bulusun
patent ile Odiillendirilmesi miimkiin goriinmektedir. Goriildiigii iizere, yenilik
incelemesinde sadece teknik unsurlarin dikkate alinmasi gerektigi kurali burada
esnetilmistir. Eger teknik unsur ve teknik olmayan unsur birbirlerinden tamamen
bagimsiz sekilde ele alinsalardi, teknik olan unsur yeni olma sartin1 tasimadigi,
teknik olmayan unsur ise yenilik incelemesinde zaten dikkate alinmayacagi igin
boyle bir bulusun patentlenmesi miimkiin olmayacakti. Fakat, teknik unsur ile teknik
olmayan unsurlarin bir arada ve teknik problemi ¢6zme konusunda etkilesim
icerisinde bulundugu durumlarda, bulusun yeniligini birlikte olusturmalart miimkiin

gorilmiistiir.

Unutulmamalidir ki, bulusun teknik sart tasimasi zorunludur ancak bu teknik
sart incelemesi diger asamalardan, yani yenilik, bulus (asikar olmama) ve sanayiye
uygulanabilir olma, sartlarindan bagimsiz bir incelemeye tabi tutulmalidir. EPOBA
eski kararlarinda teknik unsur incelemesinde, yani bulusun teknik karakter tasiyip
tasimadiginin  belirlenmesinde, yani EPC m. 52/2°de belirtilen teknige dair
sayllmayan alanlara girip girmediginin belirlenmesinde “katkisal yaklasim™
(contribution approach) benimsemis ve bulusun ancak teknige katki yapmasi halinde

teknik yapida sayilacagi belirtilmisti. Fakat EPO bu yaklasimini zamanla terk

¥ BKz. C.1
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etmistir ve bu asamada teknik sart aranirken bdyle bir incelemenin, yani teknigin
bilinen durumu ile kiyaslamanin yapilmamasi gerektigi belirtilmistir. Zira bu

inceleme yenilik ve bulus basamaklarinda yapilmalidir.

Bu igtihatlar sayesindedir ki, teknik yap1 tek basma ele alinarak ve bu haliyle
yeni olmasi aranmayarak teknik sart olusturulabilir. Sonraki yenilik incelemesi
asamasinda ise temel kural istemlerdeki sadece teknik unsurlarin dikkate alinmasi
olsa da, eger teknik unsur ve teknik olmayan unsurlar etkilesim igerisindeyse ve bu
sayede teknik bir problemi ¢oziiyorsa, bunlar birlikte degerlendirilmek suretiyle
bulusun yeni olduguna karar verilebilir. Eger ayr1 degerlendirilselerdi ve teknik unsur
tek basina yeni sayilamayacak olsaydi, bu bulus patent korumasina sahip
olamayacakti. Ancak teknik problemin bu sekilde teknik ve teknik olmayan
unsurlarin bir arada ve etkilesim igerisinde ¢6ziilmesi durumda birlikte incelemeye

cevaz verilmistir.
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E. KIMYA ENDUSTRISINDEKI PATENTLERDE YENILIiK ASAMASI
ILE iLGILI BAZI OZEL DURUMLAR

Calismanin bu boliimiinde kimya endiistrisindeki patentlerle ilgili bazi1 6zel
durumlar agiklanmaya calisilacaktir. Yukarida her ne kadar yenilik ile ilgili gerekli
bilgiler verilmis olsa da, bu temel kurallarin uygulanma asamasinda karsimiza sayisiz
ihtimal ve bunlara bagli olarak ¢oziilmesi gereken sorunlar ¢ikmaktadir. Bu teknigin
her alaninda kendine 6zgii durumlar ortaya ¢ikarmakta ise de bu ¢alismanin temel
konusu, kimya alanindaki uygulamalara mimkiin oldugunca 1sik tutmaktir.
Calismamizin bu bolimiinde de EPO igtihatlar1 temel referans olarak alinmistir, zira
bu alandaki fikri gelisim, patent hukukunu diizenleyen hukuki kurumlarin igtihatlari
ile zaman igerisinde ylikselmistir. Tiirkiye’'nin de EPC’a taraf olmasi, EPOBA
ictihatlarinin i¢ hukukumuzda da uygulanmasini zorunlu kilmamakla birlikte,
PatKHK hiikiimlerine uygun diistiigiince bu igtihatlarin takip edilmesi gerektigi
diisiniilebilir'®. Genel olarak buradaki agiklamalarn ABD hukuku ile de paralel
olacagi sdylenebilir. Zira teknik alanda patent hukuklarinda biiyiikk bir fark
goriinmemektedir. Temel farklar, yukarida da belirtildigi gibi siireler, teknigin
bilinen durumunun belirlendigi zaman, ve 2013 Mart ayinda ABD’nin de diinyada
son olarak vazgectigi ancak gegmiste uygulanmakta olan bulusu ilk yapana patent

verilmesi gibi alanlarda goriinmektedir.

Asagida EPO igtihatlart 1s181inda  agiklamalar yapilacak, yeri geldiginde
ictihatlardaki kararlar biraz daha detayli analiz edilecektir. Unutulmamalidir ki,
patent hukukunda karsilagilabilecek durumlar, ve hatta sadece kimya endiistrisi
incelenecek olsa bile, neredeyse sinirsiz olarak diisiiniilebilir. Dolayisi ile asagida
belirtilecek olanlarin diginda da mutlaka farkli durumlarda giindeme gelmis, bundan
sonra da gelmeye devam edecektir. Bu g¢aligmanin amact biitiin bu ihtimalleri

aciklamak olmayip, temel bazi1 prensiplere deginmek, bu alandaki yenilik

1% Tiirk mahkemelerinin EPOBA igtihatlari ile bagli oldugu diisiiniilemez. Eger bir Tiirk mahkemesi
EPC hiikiimlerini takip eecek olsa bile bu hiikiimleri kendi bagina yorumlamasi miimkiindiir. Ornegin,
asagida da belirtilecegi tizere EPC 1973 hiikiimlerinde sonraki (ikinci) tibbi kullanima dair bir hiikiim
olmamakla birlikte, “Isvicre Tipi Istemler” yoluyla sonraki tibbi kullanimlara patent verilmesi

EPOBA igtihatlar ile gelistirilmisti. Ancak sonraki tibbi kullanimlara agik¢a imkan veren EPC

2000’in Tiirkiye tarafindan kabuliinden 6nce, PatKHK da da sonraki tibbi kullanimlara dair bir hitkiim
olmamasi karsisinda, Tiirk mahkemelerinin EPOBA ictihatlarini izlemek suretiyle “Isvicre Tipi Istem”
ile sonraki tibbi kullanimin patentlenebilecegini kabul etmesi zorunlu degildir. Bu tamamen Tiirk
mahkemelerinin ilgili tarihteki mevzuati nasil yorumladigi ile ilgili bir durumdur. Ayni yonde karar
i¢in bkz. Istanbul 1 .Fikri ve Smai Haklar Hukuk Mahkemesi, Esas No: 2011/92
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incelemesinin hem uygulayicilar hem de akademisyenler i¢in daha iyi anlasilmasini

saglayabilmektir.

Asagida kimyasal bilesikler, karigimlar, iirtnlerin tanimlanmasi, kullanim
istemleri gibi konulara deginilecek ve 6zellikle ila¢ endiistrisi ile ilgili kendine 6zgl
bazi kararlar dikkatle incelenecektir. Her ne kadar usul (process) istemleri de kimya
endiistrisine dair patentlerde ¢ok 6nemli bir yer tutsa da, bu konu biraz daha genel

olarak ele alinmistir.

1. Temel Olarak Yeniligin Uygulanmasi ve Istemlerin Etkisi

Konunun iyi anlasilabilmesi i¢in bugilin gergek hayatta ¢ok da fazla
karsilasmayacagimiz temel bir 6rnekle'®® baglamak uygun olacaktir. Bu drnek birden
fazla kimyasal maddenin karistirilmast sonucu olusturulan farazi bir boyanin
yeniliginin incelenmesi ile ilgilidir. Ornekte, istem konusu karisimi olusturan
bilesenlerin her biri tek tek belirlenmis maddelerdir. Ayrica teknigin bilinen
durumuna dair iiriinler de bu sekilde belirtilmislerdir. Giiniimiizde istemlerin genel
olarak birden fazla {riinii grup olarak tarif etmelerinden ve teknigin bilinen
durumuna dair referanslarin da bu sekilde belirtilmelerinden dolay1 tam olarak boyle
bir 6rnekle karsilasmak gii¢ olsa da konunun temelden anlasilmasi i¢in faydali bir
ornek olacagi kanaatindeyim. Ayrica bu 6rnek c¢ok temel bir calisma olup, tiim
karisimlar i¢in bu kosullarin gegerli oldugu sdylenemez. Zira asagida sec¢imlik
buluslar (selection inventions) konusunda bdyle bir genellemenin yapilamayacagi
gortlecektir. Gergekte boyle bir istem ile karsilasmak c¢ok gilic olsa da, buradaki
ornekte istemin sadece belirtilen Uriinlerden olusan bir karisim i¢in yapildig

kesinlikle gbzden kagirilmamalidir.

Oncelikle unutulmamalidir ki, yenilik incelemesinde ayniyet aranmaktadur,
bunun anlami, teknigin bilinen durumuna dair tek referansta, istemde bulunulan tiim
esasli unsurlarin aynen ifade edilmis olmasidir. Tabii ki bu ayniyet, kelimesi
kelimesine, adeta bir kopya gibi olmak durumunda degildir fakat genel bir ifadeyle,
ilgili teknik alandaki farazi uzmanm siipheye yer birakmayacak sekilde
anlayabilecegi ve uygulayabilecegi agiklikta ve kesinlikte olmasi gerektigi yukarida

191 Chris P. Miller/Mark J. Evans, Chemist Companion Guide to Patent Law, 2010, s. 171-173
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aciklanmisti. Yine daha once belirtildigi ve istisnalar1 da ortaya konuldugu gibi
yenilik incelemesinde birden fazla referansin bir arada degerlendirilmesine izin

verilmemistir.

Bu kisa hatirlatmadan sonra, ornegimizin bir kimyagerin bir takim ciddi
ozellikler, 6rnegin metalleri korozyona kars1 ¢ok ciddi sekilde koruyan bir boya

gelistirdigini diislinelim. Bu formiil su bilesenlerden olugsun:

1) A pigmenti
2) B pigmenti;
a) F katki maddest;
b) G katki maddesi;
¢) H katki maddesi;

Burada kimyagerimiz yukarida belirtilen maddeleri igeren ancak sadece
bunlarla sinirli bilesim icin 192 bir istemde bulunmaktadir, yani istem bir {iriin
istemidir'®®. Her ne kadar iiriiniin bilesenleri tek tek ele alindiginda teknigin bilinen
durumuna dahil olsalar da, bunlarin karisimi da ayri bir iiriin patentine konu olabilir.
Fakat unutulmamalidir ki, patentlenebilirlik sartlarindan birisi de, sanayiye
uygulanabilir olmaktir, dolayis1 ile bu karisimin sanayiye uygulanabilirligi
aranmaktadir. Ayrica daha oOnce de belirtildigi gibi, bdyle bir karigimin
hazirlanabiliyor olmasi, yani istemlerde belirtilen bulusun uygulanabiliyor olmasi da
gerekmektedir. Eger nasil uygulanabilecegi ilgili teknik uzman tarafindan zaten ve
acikca bilinebiliyor degilse, bu durumda istemde nasil uygulanacag: da ilgili teknik

uzmanin uygulamasina yetecek aciklikta ve tam olarak belirtilmelidir.

Bu kisa hatirlatmadan sonra bazi ihtimallere gore teknigin bilinen durumunun

yeniligi ortadan kaldirip kaldirmadigini inceleyelim.

192 Ingilizce olarak “consisting of”” ifadesi sadece bu iiriinlerden olusan bir bilesime karsilik

gelmektedir. Tiirkge karsilig1 olarak istemlerde “-den olusan” ifadesi kullanilabilir. Daha 6nce de
belirtildigi gibi, istemlerin ifadesi, korumanin sinirlarini ¢iziyor olmasi dolayzsi ile ¢ok dnemlidir.
Ornegin Ingilizce “comprising ” ifadesi, bilesimin igerigini sinirlamayacak bir ifade olup, sadece
bilesenlerin bulundugunu belirtir, fakat bilesimin bu bilesenlerle sinirli oldugunu ifade etmemektedir.
Bu ikinci 6rnek i¢in Tiirkge olarak “...iceren” seklinde bir karsilik kullanilabilir; Ayrica bkz.
Guidelines for Examination of the EPO 2012, Part F, Chapter IV, 4.21

193 Bilinen bir iiriiniin farkl bir uygulamasimin kesfedildigi durumlardaki kullanim istemleri ile
karistirllmamalidir. Kullanim istemleri asagida detayli olarak incelenecektir.
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Eger teknigin bilinen durumuna dahil herhangi bir karisim aynen bu karigimi
belirtmiyorsa, Ornegin, burada belirtilen bes farkli maddeden sadece herhangi
dordiinii igeriyorsa, kimyagerimizin karigiminin yeni oldugu sdylenebilir, zira yenilik

incelemesinde ayniyet aranmaktadir.

Ormnegin, teknigin bilinen durumuna dair bir referans A iiriinii hari¢ biitiin
bilesenleri iceren bir karisimdan bahsederken, baska bir referans G hari¢ diger
bilesenleri igeren bir karisimdan bahsetsin. Bu durumda da referanslarin
birlestirilememesi kurali geregi, yine istemde bulunulan bilesim yeni kabul
edilmelidir  fakat, referanslarin birlestirilmemesi kuralinin istisnalart  da

unutulmamalidir®.

Bagka bir referans bu bilesenlerin tamamini igeriyor fakat fazladan bilesenler
de iceriyorsa, yine de 6rnegimiz yenidir ¢iinkii istem sadece bu bilesenlerden olusan
bir karisimi tarif etmektedir. Bu bilesenleri igeren olas1 bagka karisimlari da tarif
eden, yani sadece bu bilesenlerle sinirli olmayan bir istem s6z konusu olsaydi, bu

durumda yeni olmadig diisiintilebilirdi.

Eger bagka bir teknigin bilinen durumuna dair referans bu karigimdan aynen
bahsediyor ancak bu karistmin nasil hazirlanacagindan bahsetmiyorsa sonug
hazirlama isleminin ilgili teknik alandaki uzman kisinin bilgi alanina girip
girmemesine gore degisecektir. Eger ilgili teknik alandaki uzman kisinin zaten bu
hazirlama yontemini bilecegi diisiiniiliirse, O6rnegimizdeki bulusun yeni olmadigi

ancak aksi durumda yine de yeni oldugu diisiintilmelidir.

Eger teknigin bilinen durumuna dair bir referans yukarida belirtiler dahil
olmak iizere daha fazla sayida pigment ve katki maddesinin kombinasyonlarindan
bahsetmigse, bu durumda ilk bakista, bu kombinasyonlardan birisi drnegimizdeki
isteme de karsilik geldiginden, bulusun yeni olmadigi diistiniilebilir. Ancak bu
kombinasyonlar eger bu istemi spesifik olarak belirlememisse, bu durumda da

bulusun yeni oldugu diisiiniilmelidir.

1% Bkz. D.3.2
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Bu basit 6rnek yukarida bahsedilmis olan yenilik incelemesi, teknigin bilinen
durumu ve bunlarin karsilastirilmas: ile ilgili bilgiler 15181nda incelendiginde

konunun temel prensipleri daha rahat anlasilacaktir.

2. Kimya Endiistrisine Ozgii Baz1 Durumlar

Kimya endiistrisine dair patent uygulamalarinda genel olarak yeni bilesikler
icin {irlin patentleri, bilinen {iriinlerin karigimlar1 i¢in talep edilebilecek {iriin
patentleri, yeni veya bilinen bilesiklerin yeni uygulamalari i¢in kullanim patentleri ya
da yeni veya bilinen {iriinlerin yeni olan iiretim prosesleri i¢in usul patentleri s6z
konusu olabilir. Unutulmamalidir ki, patentlenebilirlik sartlarindan bir tanesi de
sanayiye uygulanabilir olmaktir. Giiniimiizde laboratuarlarda, oOzellikle de
tiniversitelerdeki aragtirma projelerinde her giin ¢ok degisik kimyasal bilegikler
kesfedilmektedir*®. Hele ki polimerler alanindaki gelismeler, bu bilimin dogasi
geregi, cok cesitli yeni iirlinlerin sentezlenmesine olanak tanimaktadir. Ne var ki, bu
bilesiklerin bircogunun ilk bakista herhangi bir uygulama alani bulunamamaktadir.
Bu durumda bu {iriinler i¢in {iriin patenti s6z konusu olamayacagindan ve bir {iriin
icin olas1 en kapsamli koruma da {iriin patenti olacagindan, bazi bilimsel ¢aligsmalarin,
ozellikle de akademik ortamlar disinda 6zel sirketler tarafindan yapilan ¢aligmalarin,

ticari sir amagli olarak gizlendikleri glinlimiiziin bir gercegidir.

Bir tiniversite laboratuarinda gelistirilen yeni bir kimyasal bilesik diisiinelim
ve bu bilesik teknigin bilinen durumuna dair hi¢ bir referansta bulunmasin, diger bir
ifade ile mevcut biitiin referanslardan farkli olsun. Yani eger bu bilesik i¢in sanayide
bir uygulama alan1 bulunabilirse bu bilesik iiriin patenti ile korunabilsin. Uygulama
alan1 bulunmadan bu ¢alisma bir makalede yayinlanirsa ve bunun sonucu olarak bu
iriin artik {iriin patentine konu olabilecek sekilde yeni olmaktan ¢ikar ve kamunun
erisimine sunulursa, bu durumda yine de bu {iriiniin sanayide bir kullanimi
kesfedildiginde bir kullanim istemi ile bu kullanima mahsus bir patent korumasi
saglanabilecegi unutulmamalidir. Ancak bu koruma istemdeki kullanim ile sinirh
olacagindan, daha sonradan ayni friiniin bagka bir kullanimi igin ilk patent
bagvurusundan bagimsiz baska bir patent basvurusu yapilabilecek, ilk patent ikinci

basvuruyu engelleyemeyecektir. Halbuki, iiriin yeniligini kaybetmeden, diger bir

195 Philip W. Grubb/Peter R. Thomsen, Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and
Biotechnology, 2009, s. 230.
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ifade ile kamunun erisimine agilmadan Once, sanayiye uygulanabilir bir kullanim
bulunursa, bu durumda bir iiriin patenti bagvurusu yapilabilir ve bu durumda iiriin
patenti ile saglanan koruma bu bilesigin kendisini koruyacaktir, yani herhangi bir
alanda kullanim, patent hakkina tecaviiz sayilacaktir ki, buradaki koruma patent

sahibi i¢in ¢ok daha avantajhdlrl%.

Dolayist ile bu konuda c¢alisan kimseler miimkiin oldugunca iiriin patenti ile

urinlerini korumak istemektedirler.

Sonsuz sayida kimyasal bilesigin sentezlenebilir olmasi ve bu kimyasal
bilesiklerin smiflandirilmalari, bu smiflandirmanin sonucu terminolojinin kendine
Ozgii gelisimi, 0rnegin genel bir ifade ile ylizlerce kimyasal bilesigin ayn1 anda ifade
edilebilmesi, dogal olarak beraberinde patent hukukuna dair bazi sorunlar1 da
getirmigtir. Ornegin, genel olarak ifade edilen ve 50 tane ayri kimyasal bilesige
karsilik gelen bir anlatim her ne kadar agiklanmis kabul edilse de, burada her bir
bilesigin kamunun erisimine agilmis oldugu sdylenemeyebilir. ilgili teknik alandaki
farazi uzman kisinin bu 50 bilesigi de tek tek ilk bakista diisiinebilecegini, hele Ki
EPO’nun yenilik alanindaki fotografik yaklagimi disiiniilecek olursa, sdylemek
giictiir. Iste burada bdyle bir sinirin ¢izilmesi, patentlenebilirligin en temel
asamalarindan “yenilik” i¢in ¢6ziime muhtagtir. Ancak uygulamada u sinirlarin net

olarak ¢izildigini de goérememekteyiz. Her olay kendi igerisindeki ozellikler ile

degerlendirilmekte ve birbirleri ile ¢elisir goriinen kararlar ortaya ¢ikmaktadir.

Hatta benzer problemler ile “bulus basamagi” incelemesinde de
karsilasilacaktir. Ornegin, bir bilesikte radikal gruba bir halojenin yerine baska bir
halojen baglanmasi, mesela klor yerine brom baglanmak suretiyle olusturulan yeni
bilesik, ayni uygulama alaninda, ilgili teknik alandaki uzman i¢in asikar goriilebilir.

Bilindigi gibi baz1 halojenli bilesikler “yanma geciktirici”**” olarak kullanilmaktadir.

1% Bu durum asagida belirli patent uygulamalari, 6zellikle de ilag patentleri i¢in elestirilecektir. Bu
gibi alanlarda kanimeca iiriin patenti yerine sadece kullanim patentlerinin istenebilmesi, patent
hukukun ruhuna daha uygundur fakat mevcut diizenlemeler bu yonde degildir.

97 Ornegin plastik iiriinlere, mesela kablolara, gesitli prosesler yolu ile karistirilan bu tiirden bazi katk
maddeleri bu {iriinlerin yanmalarini yavaslatabilmektedir.
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Teknik alandaki uzman kisinin radikale baglanmis olan halojeni degistirmek

suretiyle aym uygulamay1 deneyecegi pekala da asikar olarak degerlendirilebilir**®*%°.

Kisaca toparlamak gerekirse, kimya endiistrisinin kendine 6zgi durumu
sebebiyle ¢ok zaman, teknigin bilinen durumuna dair referanslar genel bazi ifadelerle
bilgileri toplumun erisimine sundugundan, mesela genel bir kimyasal formiil ile cok
sayida kimyasal bilesikten bahsedilebildiginden, veya benzer sekilde, Markush
Istemi ile genel bir ifade kullanmak suretiyle birden fazla iiriin icin patent korumasi
talep edilebileceginden, hem teknigin bilinen durumuna dair referanslarin bizlere
gercekten ne kadar bilgi verdiginin hem de istemlerin igeriginin ne genislikte

yorumlanmasi gerektiginin 6nemi ¢ok biiytiktiir.

Temel olarak bu gibi durumlarla iki sekilde karsilagilabilir. Birincisi yukarida
bahsedildigi gibi Markush tipi genel ifadelerle birden fazla {iriiniin anlatildig
durumlardir ki, yukarida da belirtildigi gibi, boyle bir durum bir patent
basvurusundaki istemde karsilagilabilecegi gibi, teknigin bilinen durumuna dair
referanslarda da karsilasilabilir, ki zaten bu referanslarin 6nemli bir kismini da
onceki patent bagvurular1 olusturmaktadir. Diger taraftan {iriin ve usullerin, 6rnegin
karigim halinde bulunan iirlinlerin birbirlerine oranlarinin veya iiretim prosesinde
kullanilan sicaklik, basing ve diger parametrelerin bulunduklari numerik araliklarin
kesigebilecegi durumlardir. Asagida bu durumlar 6rneklerle miimkiin oldugunca agik

sekilde ele alinacaklardir.

3. Kimyasal Bilesiklerin ve Bilesik Gruplarimin Yeniligi

3.1 Kimyasal Bir Uriiniin Farkh Sekillerde Tamimlanabilmesi

Teknigin bilinen durumunu agiklayan dokiimanlarin verdigi bilginin sadece son
derece detayl: bilgi ve drneklerle sinirli olmayip, ilgili teknik alandaki uzman kisinin
anlayip uygulayabilecegi tiim bilgileri igerdigi daha once belirtilmisti. Buna paralel

olarak da kimyasal formiil olarak belirtilemeyen bir iriinin farkli sekillerde

198 Philip W. Grubb/Peter R. Thomsen, Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and
Biotechnology, 2009, s. 230-231

199 K onumuz bulus basamag1 olmadigindan bu ayrimin detayina girilmeyecektir ancak burada
vurgulanmak istenen, bulus basamagi incelemesinde de benzer problemlerin ¢6ziime muhtag
oldugudur.
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tanimlanabilecegi belirtilmisti. Ornegin, kaynama ve erime noktalari, 15181 kirma
indisi, belirli dalga boylarindaki UV (mor oGtesi) veya IR (kizil Otesi) iginlarini
gecirme veya absorbe etme (sogurma) derecesi, belirli solventlerdeki ¢6ziiniirliikler,
molekiil agirligr gibi 6zellikler belirtilmek suretiyle iirtin dogadaki diger nesnelerden
ayrilabilecek sekilde tanimlanabilmektedir. Hatta {iretim prosesinin belirtilmesi yolu
ile de tiriinlerin tanimlanabilecegini, eger bagka sekilde tanimlamak miimkiin degilse,
boyle bir tanimlamada bulunmak suretiyle iiriin patenti istenebilecegi, bu tiir
istemlerin de “usul yolu ile iiriin istemleri” olarak isimlendirildigi yukarida

belirtilmisti.

Teknigin bilinen durumunu agiklayan referanslarin da bu sekilde ifadelerle bir
lriinii tanimlamis olmalar1 gayet miimkiindiir. Bu durumda bir {irliniin sonradan
kimyasal formiiliiniin bulunmas1 ve hatta daha kesin ifadelerle iiriiniin belirtilmesi bu
iiriinii tabii ki de yeni yapmamaktadir®®. Kimya endiistrisinin kendine has durumu
sebebiyle bu orneklerle sik sik karsilagilabilecegi unutulmamalidir ve bu durumda
patent incelemesinde bulunan kurumlarin ve bu konuda calisan patent vekilleri,
avukatlar ve danismanlar ve hatta konu ile ilgili davalar1 sonuca baglayacak hakimler
gibi diger uzmanlarin da ¢ok dikkatli olmalar1 gerektigi unutulmamalidir.
Uzmanlagsma her konuda mutlaka c¢ok oOnemlidir ve bu gibi disiplinler arasi
sayilabilecek alanlarda 6zellikle ne kadar 6nemli oldugunu da saniyorum verilecek

ornekler iyi ifade edecektir.

EPOBA T 352/93 kararinda, katyon ve anyonun yapisal olarak gosterildigi
iyonik (tuz) bir bilesigin yeni olmadigini belirtmistir, gerekcesi ise bu katyon ve
anyona karsilt gelen baz ve asidi iceren sulu ¢6zeltinin teknigin bilinen durumuna
dair bir referansta agiklanmis olmasidir. Yani katyon ve anyonunu igeren sulu
¢ozeltisi, bu tuzu yeni olmaktan ¢ikarmistir ki, ilgili teknik alandaki uzman kisinin
daha ilk bakista bunu ¢ok kolay sekilde gorebilecegi tartismasiz kabul edilmelidir.
Genel bir ifade ile bir bilesigin yeni bir tuz formunun patentlenmesi oldukc¢a giictiir,

ancak bilinen tuz formlarina kars1 beklenmeyen bir avantaji bulunabilirse miimkiin

20 EPOBA T 12/81
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olacag diisiiniilebilir®®’. Buradaki ana fikir de ilgili teknik alandaki uzman kisinin bu

. . 202
yeni tuz formunu 6ngéremeyecek olmasidir™".

Aymi  drliin  farkli sekillerde  ifade  edilebileceginden, yani
tanimlanabileceginden, daha acik bir ifade ile, diinyadaki diger nesnelerden tanimsal
olarak farklilastirilabileceginden, bazen teknigin bilinen durumuna dair referansin
belirttigi bir {riinlin, patent talep edilen iiriin ile ayn1 olup olmadig1 konusunda kesin
bir sonuca varilamayabilir. Bu durumda patent bagvurusunda bulunan kisi {riiniin,
teknigin bilinen durumuna dair referanslardakinden farkli oldugunu gosteriyorsa ve
bu inceleme sonucunda da bu sekilde goriiniiyorsa, yani patent ofisi uzmanlarinda
farkli oldugu yoniinde bir kanaat olusmussa, EPOBA uygulamasina gore, yenilik
iddiasina karst gelen tarafin bunlarin aymi {riin olduklarmi gostermesi
beklenmektedir, aksi halde iirinlerin farkli olduklarmin kabul edilmesi gerektigi

belirtilmistir.”®®

3.2 Belirli Bir Bilesik (Uriin) i¢in Secimlik Istemler

3.2.1 Birden Fazla Listeden Se¢im Prensibi

Se¢imlik buluslar, ¢ok genel ifadesi ile teknigin bilinen durumunda ifade
edilmis, yani toplumun erisimine acilmis iirlinler arasindan bazilarinin secilmek
suretiyle yapilan buluslardir. Bu ifade ¢ok net olmayip baska kavramlarla da

karistirilmaya ¢ok miisait oldugundan 6rneklerle aciklamaya calisilacaktir.

Bir iiriiniin kimyasal formiilii veya bilesimi ile net olarak ifade edilmese bile,
yeteri kadar bagka bilgi ile dogadaki diger iirlinlerden ayirt edilebilecegini, diger bir
ifade ile bireysellestirilebilecegini ya da tanimlanabilecegini yukarida belirtmistik ve
bunun 6nemli 6rneklerinden birisinin, iiriiniin liretim usuliiniin belirtilmesi suretiyle
tamimlanmas1 oldugunu ifade etmistik. Ornegin, bir kimyasal {iriin, kendisini
olusturan kimyasal reaksiyonun ve baslangi¢ iirlinlerinin belirtilmesi suretiyle

tanimlanabilir. Eger bu kimyasal usul sonucu olusacak {iriiniin daima ve kagiilmaz

201 philip W. Grubb/Peter R. Thomsen, Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and
Biotechnology, 2009, s. 243

202 Burada kisa da olsa bahsi gectigi icin asagida kimyasal iiriinlerin yeniligi incelenirken ayrica
tuzlarin yeniligine tekrar deginilmeyecektir.

% EPOBA T 767/95
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olarak hep aymi iirlin olacagi sOylenebiliyorsa, artik sonug iirlinlin tanimlanmis

oldugu sdylenebilir.

EPOBA T 12/81 kararinda se¢imlik buluslara dair ilk sinirlar1 ¢izmeye
baslamistir. Simdi, daha 6nce toplumun erisimine acilmis iiriinlerden olusan belirli
uzunlukta en az iki liste diisiinelim. Bu listelerdeki iiriinleri tek tek ve acikga
belirtilmis de olsun®®. Iste bu iki listeden secilecek bazi iiriinler ile hazirlanacak
irtiniin, patent hukuku anlaminda yeni bir tiriin olacagi EPO tarafindan kabul
edilmektedir. Tabii ki, listelerin ikiden fazla olmasit mimkiindiir ancak tek listeden
yapilacak olan se¢imler yenilik sartin1 karsilamayacaktir. Soyle ki, baglangi¢ {irtinii
toplumun erisimine daha Once agilmis olan tek bir listeden secilecek ve fakat buna
uygulanacak, yine toplumun erisimine daha 6nceden acilmis prosesler listesinden

secildiginde, olusacak olan iirlinlin yeni olmayacagi kabul edilmistir.

Oncelikle en az iki liste prensibinde listelerin belirli bir uzunlukta olmalar
kanimca oOnemlidir. Zira ikiser iiriinden olusan iki listeden segilecek baslangic
triinlerinin  olusturabilecegi sonug¢ {riinler olduk¢a diisik sayida bir {iriin
kombinasyonu olusturur ki, bu durumda bu iki listeyi bilen ilgili teknik alandaki
uzmanin olusacak sonug¢ {rinler kombinasyonunu tahmin edebiliyor olmasi

beklenmelidir, bu durumda da yenilik sartinin karsilanmadigi diistiniilmelidir.

Aslinda tek listeden secilecek bir baslangig iiriinli ve yine farkli bir listeden
secilecek bir liretim prosesinin sonucu olarak olusacak iirlinlin yeni sayilmamasi da
benzer bir sebebe dayanmaktadir. Teknigin bilinen durumuna dahil olan ve 20
tiriinden bir baslangic {iriinli listesi ve yine teknigin bilinen durumuna dahil olan 5
farkli prosesten olusan bir proses listesi diislinelim. Bu 20 iiriin arasindan segilen bir
baslangi¢ triinii, bu 5 proses igerisinden segilen bir proses ile hidrojenasyon
reaksiyonuna tabi tutulsun. Buradaki her bir proses farkli bir {iriin olusturabilir zira
baslangi¢c molekiiliine baglanacak olan hidrojen atomlar1 baslangic molekiiliindeki
farkli farkli atomlara baglanabilir ve sonug olarak olusacak iirlinler farkli olacaktir.
Ancak yine de olusacak olan son iiriiniin, ilk {irline nazaran iki tane daha hidrojen
atomuna sahip olacag disiiniildiiglinde, olasi kombinasyonlarin yeterince genis

olmadig1 ve sonug olarak bu gibi bir durumda olusacak son {irliniin yeni olmayacagi

2% Uriinlerin agikca belirtilmedigi ancak hepsini kapsayacak genel bir ifade ile belirtildigi durumlar
farkli olup asagida ayrica incelenecektir.
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205

kabul edilmistir™>. Daha acik bir ifade ile, ilgili teknik alandaki uzman kisi, olusacak

olan son iiriin olasiliklarini 6nceden gorebilirdi.

Buradan ilging bir sonug¢ ¢ikmaktadir. Su an teknigin bilinen durumuna dahil
olan herhangi bir iirliniin yine teknigin bilinen durumuna dahil olan proseslerden
birisi kullanilarak hidrojenasyona vb. tabi tutulmasi sonucunda olusacak bir son
iriiniin patentlenmesi miimkiin gériinmemektedir. Fakat kanimca bu durum kesin bir
netlik ile ele alinmamali, istiSnai durumlarin olusabilecegine dikkat edilmelidir.
Teknigin bilinen durumuna dahil olmayan yeni bir proses ile olusabilecek boyle bir

hidrojenasyon sonucu olusacak iiriin yeni kabul edilebilir?®.

Iste bu durum dikkate alindiginda, ¢ok kisa iki listeden segilecek iiriinler
sonucu olusacak {iriiniin de yeni olmayacagi, ¢linkii bu iki ¢ok kisa listeden secilecek
her bir iiriiniin sonucunda olusacak olasi son iiriiniin ilgili alandaki teknik uzman

tarafindan ongoriilebilecegi diistintilmelidir.

EPOBA T 401/94 kararinda, bu prensibin sadece kimyasal reaksiyon sonucu
olusan yeni iriinlere degil, benzetme yoluyla ayni zamanda karigimlar igin de
uygulanacagini belirtmistir. Daha acik bir ifade ile, teknigin bilinen durumuna dahil
olan ve belirli uzunluktaki en az iki listede, bu listelerden segilecek olan {iriinlerin
sadece fiziksel karisimi sonucu olasacak olan drilinlerin yeniligini ortadan
kaldirmamaktadir, yani bu {lriinleri biliyor olmak, bunarlarin olas1 fiziksel
karigimlarint da toplumun erisimine agilmis bilgi haline getirmemektedir. Buradaki
prensip, yukarida kimyasal reaksiyon sonucu elde edilecek olan iiriinler i¢in olan

prensip ile aymdir®®’.

En az iki liste prensibine, yine kimya endiistrisinin kendine 6zgti durumlari
sebebiyle, uygulamada ¢ok dikkat edilmesi gerekmektedir. Ornegin, bir {iriin birden
fazla {ist basligin, dolayisi ile listenin i¢inde bulunabilir. Patent isteminde belirtilmis

iki listeden birinde belirtilmis olan {irin, teknigin bilinen durumundaki

% EPOBA T 12/81

296 Tabii ki bdyle bir proses i¢in de usul patenti istenebilir.

27 bikkat edilmelidir ki, burada hep iiriin istemlerinden bahsedilmektedir. Unutulmamalidir ki,
olusacak olan son iiriin ister basit fiziksel karigim, isterse kimyasal reaksiyon sonucu olugsun, patent
korumasi saglanabilmesi igin bu {iriiniin tabii ki de sanayiye uygulanacagi bir alan mutlaka
bulunmalidir, zira “sanayiye uygulanabilir olma” miinferit bir patent verilebilirlik sartidir. Fakat bizim
burada bahsettigimiz sey, iirline bir {iriin patenti korumasi saglamaktir.
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dokiimanlarda diger bir listede belirtilmis olabilir. Bir bagka o6rnek, bir listede
bulunan iiriiniin bagka bir listedeki bir baska iirliniin zorunlu olarak var olabilecegini
gostermesi durumu olabilir. lgili teknik alandaki uzmanin bu tip durumlar

gorebiliyor olmasi ihtimali mutlaka dikkate alimalidir®®.

Secimlik buluglar ile ilgili olan en az iki liste gerekliligi prensibi, sadece
kimyasal reaksiyona girecek iirlinlerin veya karisima dahil olacak iirlinlerin
secilecegi iki belirli uzunluktaki liste i¢in degil, benzetme yoluyla, en az iki degisken
grup icerdigi belirtilen bir bilesigin degisken gruplarinin belirli uzunluktaki
listelerden seg¢ilmesi durumunda da uygulanabilir. Diger bir ifade ile, teknigin bilinen
durumuna dair bir referans kimyasal bilesikler grubunu genel bir formiille belirtmisse
ve bu formiil iki ayr1 degisken grup iceriyorsa, buradaki tiim kombinasyonlarin

teknigin bilinen durumuna dahil olacagi kabul edilmemelidir®®.

Son olarak, birden fazla parametrenin bilinen deger araliklarindan yapilacak

secimin de yukaridaki 6rneklere benzetilecegini hatirlatmak uygun olacaktir®™.

3.2.2 Genel Bir Formiil icerisinden Secim

Tek bir listenin genel bir ifade ile birden fazla {iriinii tarif ettigi durumlarda bu
listeye dahil triinlerin her birinin teknigin bilinen durumuna dahil olmasi veya
olmamasinin yukarida belirtilenlerden farkli bir durumu olusturdugu dikkatten
kagmamalidir. Burada genel bir ifadeden bahsetmekteyiz ancak bu genel ifadeye
girebilecek olan iriinler veya konular teknigin bilinen durumuna dair higbir
referansta tek tek sayllmamiglardir. Iste bu gibi bir durumda yeniligin séz konusu

olup olmayacagi da incelenmelidir.

Daha once EPO uygulamasina gore, tiir/cins iliskisine deginilmis, genel
olarak, cinse dair genel bir agiklamanin, bu cinse ait bir tiir i¢in yeniligi ortadan
kaldirmayacag belirtilmisti. Ornegin, halojenden bahsedildiginde genel olarak florun
yeniligi ortadan kalkmamaktadir. Simdi bu genel 6rnegi aklimizda tutarak baska

ornekleri inceleyelim.

% EPOBA T 336/96
2 EPOBA T 7/86
219 Guidelines for Examination of the EPO 2012, Part G, Chapter 1V, 8
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EPOBA T 181/82 kararinda buna benzer bir durumla kargilagsmistir. Yukarida
belirtildigi gibi, teknigin bilinen durumuna dahil {irlinlerin listesinden segilecek bir
iirin ve bilinen bir proses sonucu olusacak olan iiriin yeni kabul edilmemektedir.
Ornek durumda, belirli bir bilesigin (molekiiliin) N-Alkilasyonu séz konusudur.
Reaksiyona girecek triinlerden birisi teknigin bilinen durumunda “C; — C4 alkil
bromiir” olarak ifade edilmistir ve EPOBA bu ifadeden sadece N-metil bilesigin
teknigin bilinen durumuna dahil oldugunu belirtmistir. Metil Bromiiriin reaksiyonu
ile olusacak olan bu iirliniin yeni sayilmamasinin sebebi “C; — C,4 alkil bromiir”
ifadesinde “metil bromiiriin (C; bromiir)” agik olarak yazi ile ifade edilmis olmasidir,
“etil bromiir (C, bromiir)” ve “propil bromiir (C3 bromiir)” ise net olarak ifade
edilmemislerdir, “biitil bromiir (C4 bromiir)” ise yazi ile iist sinir olmasi sebebiyle
ifade edilmis olsa da, bu molekiiliin birden fazla izomeri olmasi sebebiyle ve bu
izomerlerin net olarak yazi ile ifade edilmemis olmas1 sebebiyle, bunlarin belirtilmis
reaksiyonlart sonucu olusacak {riinler teknigin bilinen durumuna dahil
sayllmamlslardlrzn. Daha agik bir sekilde ifade etmek gerekirse, “C; — C4 alkil”
ifadesi metil, etil, normal propil, izopropil, normal biitil, izobutil ve bunlarin
tersiyerleri formlarinda olmak tizere 8 adet yapiya karsilik gelmesine ragmen, bu
dokiimanin sadece metil yapiyr kamunun erigimine agtigi belirtilmistir, ¢linkii yazi ile
sadece C; ve C4 agikea belirtilmistir ve C4 izomerleri olmasi sebebiyle birden fazla

yapiya karsilik gelir.

Goriildigii gibi burada ilging ve elestiriye ¢ok acik bir durum ortaya
¢ikmaktadir. Eger teknigin bilinen durumunu agiklayan referans dokiimanda “bes
karbondan daha diisiik karbonlu bir alkil bromiir” veya “en fazla dort karbonlu alkil
bromiir” seklinde bir ifadeye yer verilmis olsaydi bu durumda “metil bromiir” de
acik olarak ifade edilmemis sayilacak ve bunun ilgili reaksiyonu sonucu olusacak
tiriin de teknigin bilinen durumuna dahil sayilmayacak, diger bir deyisle yeni kabul

212
. Birakin

edilebilecekti. Halbuki bu ifadeler arasinda higbir fark bulunmamaktadir
ilgili teknik alandaki uzman kisiyi, yani ortalama bir kimyageri, temel organik kimya
dersi almis olan bir 6grenci i¢in bile bu ifadelerin ayni oldugunu gérmek son derece
kolaydir. Bu durumda, daha 6nce defalarca 6nemine degindigimiz, teknik alandaki

uzman kisinin yenilik asamasindaki rolii neredeyse hice sayilmistir. Halbuki bagka

211 C; igin de farkl izomerler s6z konusudur ve “C; — C, alkil bromiir” ifadesi toplam 8 ayri molekiile
karsilik gelmektedir.

212 Ayn1 yonde elestiri i¢in bkz. Philip W. Grubb/Peter R. Thomsen, Patents for Chemicals,
Pharmaceuticals, and Biotechnology, 2009, s. 234-235.
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bir¢ok kararda ilgili teknik alandaki uzman kisinin ilk bakista gérebilecegi ancak ¢ok
acik sekilde ifade edilmemis olan bilgilerin de teknigin bilinen durumuna dahil

sayilmasi gerektigi EPO tarafindan da agik¢a belirtilmistir®*®,

Fakat yine de bu kararin yukaridaki tiir/cins iliskisi ile uyumlu oldugunu
belirtmek gerekmektedir. Zira teknigin bilinen durumu genel bir ifadeye, yani cinse
yer vermis, bu cinsin kapsadigi tiirlerin reaksiyonun sonucu iiriinlerin yeni

olmayacag belirtilmistir.

Ingiltere’de, “alkali metal” iceren bir prosese dair agiklamanm “lityum”
iceren prosesi de kapsamasi nedeniyle, her ne kadar “lityum” ifadesine yer
verilmemis olsa da, bu prosesin lityum igerenini de agiklamis oldugu kabul

edilmistir®®*.

Hatta Almanya’da yakin zamana kadar, bu gibi agiklamalarin gorece genis bir
gruba (cinse) dair olmasi durumunda dahi, bu grup igerisine girecek lriinlere dair de
aciklama yapilmis oldugu kabul edilmekteydi ve EPO tarafindan Almanya icin de
tescillenen bircok patent, Almanya Federal Patent Mahkemesi tarafindan hiikiimsiiz
kilinmisti. Almanya uygulamasinin bu anlamda olduk¢a marjinal oldugu ve EPO
uygulamasina ters diistiigii sdylenebilir. EPO ve Almanya uygulamalari1 arasindaki
bu farkin, bu iki kurumun farazi bir kisi olan, “ilgili teknik alandaki uzman kisi”
kavramina yiikledikleri anlamdan geldikleri ileri stiriilmektedir. “Yenilik” incelemesi
asamasinda Almanya uygulamasinda bu farazi kisinin, EPO uygulamasina daha
bilgili sayildigi goriilmektedir. EPO uygulamasinda, uzman kisinin “fotografik"
yorumlama yaptig1 seklinde bir yorum yapilabilir®™.

Yenilik incelemesi asamasinda ilgili teknik alandaki uzman kisinin farazi
yeteneklerinin, EPC m. 83’de belirtilen ve bir patent bagvurusunun bulusu agik ve
uygulanabilir sekilde aciklamasi gerektigini belirten ifadesi ile ayni1 olmadigy, yenilik
incelemesinde farazi teknik alandaki uzman kisiden ciddi yorumlar yapmasindan
ziyade dogrudan ve ¢ok agik bir sekilde goriilebilir noktalarin yeni olmadigi

belirtilmistir. Dolayisi ile yenilik incelemesindeki farazi teknik alandaki uzman kisi,

23 Guidelines for Examination of the EPO 2012, Part G, Chapter VI — 2.

21 General Mills, 1972, RPC 709

215 Steven Zeman/Franz Zimmer, Chemical Selection Inventions in the EPO and in Germany:
Continued Divergence in Legal Interpretation, 2007, s. 1-3.
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kanimca, teknigin bilinen durumunu gosteren belgeyi 6zel bir ¢aba gdstermeksizin
inceleyip ve bu belgeden dogrudan ve agikga cikarilabilecek noktalari gorebilmekte,
bu noktalar yeni sayllmamaktadir, kendisinden bu asamada meslegine dair 6nemli bir

diisiinsel faaliyet beklenmemektedir®®®.

Yukaridaki goriise uygun olarak Almanya’da, 2008 yilinda doniim noktasi

niteligindeki ornek teskil edebilecek bir temyiz mahkemesi kararinda®’

, 1lgili teknik
alandaki uzman kisinin teknigin bilinen durumuna dair dokiimani okudugunda
buradaki genel formiile dair ifadeden ilk etapta ¢ikarsayamayacagi tiriinlerin teknigin
bilinen durumuna dahil sayillamayacag: da belirtilmistir ki bu karar EPO uygulamasi

ile ayn1 olmasa da biraz yaklasmis gortinmektedir.

Kanimca Almanya temyiz mahkemesinin bu karari yenilik incelemesinin
amaci da dikkate alindiginda oldukca yerindedir. Yenilik incelemesi ayniyet ve ¢cok
net ifadeler aramaktadir ve genel ifadeler her zaman igerisinde barndirdigi 6zel
tirleri ¢ok acik sekilde belirlememektedir. Ancak ilgili teknik alandaki uzman Kisinin
ilk bakista gorebilecegi alt tiirlerin de teknigin bilinen durumuna dahil olmadigin
savunmak, yenilik asamasinda teknik uzmanin roliinii hi¢ce saymak olur ki, bu durum

yenilik asamasina dair temel prensiplere de ters diismektedir.

ABD’de, USPTO uygulamasinda da konunun genel olarak bu sekilde ele

alindig1 gérﬁlmektedir218‘219

. Bir kararda Markush stilinde, 20 ayr iirlinli igerecek
sekilde genel bir ifade ile kaleme alinmis ve fakat bu iiriinleri tek tek saymamus,
teknigin bilinen durumuna dair bir referans s6z konusudur. Bu {iriinlerden bir tanesi
sonradan  patentlenmek  istenmistir fakat yeni olmadigi  gerekgesiyle
patentlenemeyecegine karar verilmistir. Gosterilen gerekce ise ilgili teknik alandaki
uzman kisinin ilk bakista, patent korumasi istenen iiriiniin bu 20 {irtinliik gruba dahil

olacagini gorebilecek olmasidir®®

. Yine ABD’de meshur Olanzapine iiriinii ile ilgili
kararda, teknigin bilinen durumuna dair 6nceki bir patent agiklamasinin milyonlarca

bilesigi agikladigi bir durumda ise bu gruba dahil olan tek bir iiriiniin sonraki bir

218 By fark hakkinda detayli agiklama icin bkz. Hyewon Ahn, Patentabilitiy of Selection Inventions:
The Olanzapine and Escitalopram Decisions, Munich Intellectual Property Law Center Studies, s.
42-45.

217 X ZR 89/07 Olanzapin, Mitt. 3/2009, 119 (2008) (BGH)

218 MPEP 2131.02, burada “teknik uzmanun ilk bakista gorebilecegi (at once envisage) seklinde bir
ifade kullamilmigtir; In re Schauman, 572 F.2d 312, 197 USPQ 5 (CCPA 1978),

219 Chris P. Miller, Mark J. Evans, The Chemist’s Companion Guide to Patent Law, s. 187-192

220 |n re Petering, 301 F.2d 676
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patent basvurusunda bireysellestirilmek suretiyle yeni sayilmasi gerektigi ifade
edilmistir. Bunun sebebi ise ilgili teknik alandaki uzman kisinin milyonlarca iiriin

igeren bir havuzdan bu tek tiriiniin ilk bakista gérmesinin miimkiin olmad1g1d1r221.

Fakat EPO belki de boyle bir durumda patent korumasina hitkkmedebilirdi. Bu
gibi durumlarda patent korumasina hiikmedildiginde Markush istemleri ile ilgili ciddi

sorunlar ortaya ¢ikabilir. Asagida bu konuya ayrica deginilecektir.

Yukarida agiklanmist1 fakat bu baslik ile de ilgili olmasi sebebiyle, se¢imlik
buluslar ile ilgili olan en az iki liste gerekliligi prensibinin, en az iki degisken grup
icerdigi belirtilen bir bilesigin degisken gruplarinin belirli uzunluktaki listelerden

secilmesi durumunda da uygulanabilecegini hatirlatmak yerinde olacaktir.

3.3 Bilesik Gruplarinin Yeniligi

Yukarida, her ne kadar bazi durumlar icin elestiriler getirilmis olsa da, genel
kural olarak tiir/cins iliskisine deginildi ve cinse dair bir agiklamanin tiiriin yeniligini
ortadan kaldirmayacagi belirtildi. Bu durum, teknigin bilinen durumunda genel
olarak ifade edilen gruba dahil olan ve sonradan patent basvurusunda bulunulan tek
bir bilesik (iiriin) igin genel olarak bu sekilde ele alinmaktadir. Dikkat edilmelidir ki,
yukarida agiklamalar patent korumasi aranan tek bir bilesik i¢in gecerlidir. Yani
yukarida, teknigin bilinen durumu genel bir ifade ile bir¢ok {iriinli kamunun
erisimine sunmus gibi goriinse de, bu grup igerisine girecek her bir iiriin i¢in yenilik

sorusu sorulmustur.

Fakat bulus konusunun tek bir tirlin degil de genel olarak ifade edilen bir {iriin
grubu oldugu durumlarda da acaba ayni kural uygulanabilir mi? Yani bu iiriin grubu,
teknigin bilinen durumunda aciklanmis olan daha genis bir grubun tam olarak bir alt

kiimesi ise de durum yukaridaki sekilde mi ele alinmalidir?

Yukarida teknigin bilinen durumunda genel bir ifade ile aciklanmis olan iiriin
gruplarina giren tek bir {lirtiniin bir nevi bireysellestirilmesi, EPOBA kararlarina gore,
grup olarak yeniligi sorgulanan {irtinler i¢in gecerli degildir. Daha agik bir sekilde

aciklamak gerekirse, genel bir ifade ile birden fazla iiriin belirtilir ve bu iiriinlerin

2L Eli Lilly and Company vs. Zenith Goldline Pharmaceuticals Inc., 471 F.3d 1369.
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yeniligi sorgulanirsa, ve yine genel bir ifade ile teknigin bilinen durumuna dair
yapilmis olan agiklama ile biiyiik oranda kesisirse, bu {iriinlerin yeni olmadigi

sonucuna varmak gerekecektir.

EPOBA T 124/87 kararinda bu durumu incelemistir. Teknigin bilinen
durumuna dair dokiiman bir {iretim prosesi ile bir grup bilesigin iiretimini tarif
etmistir ve bu iirlinler belirli parametrelere sahiptirler. Patent korumasi talep edilen
iriin grubu da bu sayisal degerler igerisinde kalan {iriinlerdir. Teknigin bilinen
durumunu gosteren dokiiman verdigi ornekler, patent korumasi aranan iirinlerden
hicbirini gostermemekle birlikte, ilgili teknik alandaki uzman kisinin genel bilgi
seviyesi ile dokiimanda verilen bilgiler 1s18inda bu triinleri tiretebilir goriinmektedir.
Dolayis1 ile patent korumasi aranan liriinler yeni sayilmamislar, patent korumasina

kavusamamuslardir.

Bu karar kanimca yukarida 6rnegini verdigimiz “C; — C, alkil bromiir”
ifadesinin teknigin bilinen durumuna giren ne kadar agiklama yaptigini gosteren
karar ile kiyaslandiginda biraz garip tcg,t')riinmektedir222

elestirilmisti223. Kanimca, EPOBA T 124/87 karan, ilgili teknik alandaki uzman

. Bu karar ilgili boliimde zaten

kisinin roliinii dikkate almig olmasi suretiyle patent hukukunun ruhuna daha
uygundur. Fakat yine de, bu iki karar arasindaki, sonraki bulusun tek ve belirli bir
iriin olmas1 durumu ile genel olarak ifade edilmis, tam olarak bireysellestirilmemis

bir lirlin grubu olmasi arasindaki farki hatirlatmak gerekir.

Baska bir kararda da patent sahibi davali EPOBA T 666/89 kararina atifta
bulunarak, bu gibi bir se¢imlik bulusta yenilik incelemesinin, “bulus basamag:”
incelemesine benzeyecegini, eger “genis bir alanin daraltilmasi yolu ile yapilacak
secim, geri kalan alan karsisinda bulug basamagimi haizdir” denilebiliyorsa ayni
zamanda yeni olarak kabul edilmesi gerektigini belirtmistir. Ne var ki, temyiz kurulu
bu argiimani kabul etmemis, ilgili teknik alandaki uzman kisinin bu secgilen araligin
disinda kalan {irlinlerin daha 6nemsiz oldugunu kolayca gorebilecegini belirtmek
suretiyle, bu secilen grubun patent hukuku anlaminda yeni olmadigini belirtmistir.

Dahasi, ilgili teknik alandaki uzman kisinin, bu daha dar alanla ilgili c¢alisma

222 EpPOBA T 181/82
228 Bkz. E.3.2.2
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yapmasinin beklenecegini de belirtmistir, bunun anlami da zaten davalinin iddia

ettigi gibi bir bulus basamagini haiz durumun da olmadigidir.

Genel olarak genis bir grup firiin igerisinden daha dar bir grup f{iriiniin
secilmesi durumunda yukarida belirtilen “bireysellestirme” ger¢eklesmedigi igin
yeniligin bulunmadigi sonucuna varilmaktadir ancak yine de bu durumun

uygulamada biraz muglak kaldigin1 ifade etmeliyiz.

3.4 Markush Istemleri ile Ilgili Bazi Problemler

Daha 6nce de deginildigi gibi, Markush istemleri, genel bir ifade ile birden
fazla {irtin, usul, uygulama igin patent korumasi talep eden istemlerdir. Herhangi bir
alanla simirli olmamakla birlikte, kimyasal iiriinlerin patentlenmesinde, birden fazla
iriine karsilik gelen genel bir  formiiliin belirtilmesi suretiyle ¢ok kez
kullanilmaktadir, bu tiir formiillerin binlerce, milyonlarca ve hatta istemin yapisina
gore sinirsiz sayida iirlinli kapsayabilecekleri unutulmamalidir. Bu durum karsisinda
Markush istemleri sayesinde, patent hukukunun ruhuna aykir1 bir sekilde, somut
olarak belirtilmemis ftriinlerin de korumaya kavusabilecekleri ve bunun patent
hukukunun amacina aykir1 bir uygulama olacagi agiktir. Ayrica bu tiir istemler
sonucu buluglarin kayit altina alinmalari, veritabanlarindan yapilacak aramalarin ¢ok
zorlasmas1 ve bunlar gibi, burada tek tek saymayacagimiz daha bir ¢ok baska
problem ile karsilagilacaktir?®®. Ancak diger taraftan Markush istemlerinin pratik
uygulamay1 kolaylastirdigt da bir gercektir. Tek bir istemle bircok {iriiniin
patentlenmesi uygulamada biiyiik kolaylik da saglamaktadir.

Ayrica teknigin bilinen durumunun da bu tiirden ifadeler icermesi ¢ok
muhtemeldir. Giiniimiizde teknigin bilinen durumunu olusturan belgelerin 6zellikle
onceki patent bagvurulart oldugu gergegi de goz Oniine alinirsa, eski bir Markush
istemli yaymlanmis patent basvurusunun teknigin bilinen durumuna bu sekilde bir

katki yaptig1 goriilecektir.

Hal boyle olunca akla kagmilmaz olarak bazi sorular gelmektedir. Ornegin,

teknigin bilinen durumunda Markush istemi seklinde aciklanmis olan ve 100 farkli

224 Bkz. Robert E. Buntrock, Patents — Markush and All That Stuff, Chemcorner, February 1991, s.
94,
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tiriine karsilik gelen bir genel ifade diislinelim fakat bu bilgi toplumun erisimine
bilimsel bir makale yoluyla agilmig olsun ve patentlenmis olmasin. Yukaridaki
ornekler de géz onilinde tutularak, bu lriinlerden bir tanesi i¢in bir uygulama alan
bulunur ve bu d{irlin patentlenmek istenirse, tiir/cins iligkisine dair temel kural
sebebiyle ve bu tek molekiil bu sekilde bireysellestirilebilecegi i¢in bu molekiil yeni
sayilabilir. Dikkat edilecek olursa burada bir {iriin patenti isteminden bahsetmekteyiz,
yoksa bu iiriiniin kullanimi tabii ki de bir kullanim patentine konu olabilir. Ancak,
teknigin bilinen durumunu olusturan bir dokiiman yukaridaki sekilde bir agiklama ile,
Markush istemi ile tescil edilmis ve halen gegerli bir patent dokiimaniysa durum
biraz ilging olmaktadir. ilk bakista, sonradan patent korumas: talep edilecek olan bu
tek molekiiliin zaten bir baskasi tarafindan patent korumasi altinda oldugu, bu
sebeple ikinci kez bir {irlin patenti tesciline konu olamayacag: diisiiniilebilir. Dikkat
edilecek olursa, bu iki olasilikta da teknigin bilinen durumu bizlere neredeyse
tamamen (iirtinlerin yapisal olarak varligina dair) ayn1 sekilde bilgi vermis olmasina
ragmen, ilk durumda 100 {yeli bu iirlin grubuna dahil bir molekiil, diger
patentlenebilirlik sartlar1 da gerceklesmisse, o bagvurucu tarafindan bir {iriin patenti
olarak tescil edilebilecek iken, ikinci durumda zaten bir baskasi1 adina tescilli oldugu

icin ilk bakista sonraki bagvurunun reddedilmesi gerektigi gibi bir sonug ¢ikmaktadir.

Aslinda uygulamada genel olarak sonraki patent istemi, teknigin bilinen
durumunda Markush istemi seklinde agiklanmis bir iirlin grubuna dahil bir {iriiniin
farkli bir kullanim1 veya ayn1 kullanim1 da olsa o ana kadar goriilmemis bir avantaji
oldugu durumlarda ortaya ¢ikmaktadir. Ancak yine de sonraki bulusun {iriin patenti
istemine konu olacagi bu varsayimsal ornek lizerinde diisiinmeye deger bir durum

ortaya ¢ikarmaktadir.

Buradaki sorun ¢oziime muhtactir, ancak belirtmelidir ki, Markush tipi
istemler giiniimiizde halen patent hukukun en tartisilan konularindan birisi olup, tiim
iilkelerde gecerli bir uygulamanin varligindan s6z edilememektedir. Hatta ayni
ilkede verilen bazi kararlarin dahi birbirleriyle ¢elisen yonleri oldugunu ve genel
gecer bir kural koymak yerine her olaymn kendi kosullar1 ¢ergevesinde ayri ayri

incelemelere tabi tutulmas1 gerektigini belirtilmistir®®.

225 MPEP 2131.03
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Kanimca Markush tipi bir istemle patentlenmis olan ¢ok genis bir iiriin
grubundaki iirlinlerin tamaminin patent korumasindan faydalanabilmesi, bu tirlinlerin
bireysellestirilmemis olmasi ve her birinin etkilerinin kesin olarak ortaya konmamis
olmas1 sebebiyle asir1 genis bir koruma saglamaktadir. Onceki ve halen gegerli bu
sekilde bir patent korumasinin siire olarak sonuna yaklasildiginda sonradan yine ay1
patent sahibi tarafindan bireysellestirmek, yeni ve beklenmeyen bir etki bulmak
kosuluyla bu gruba dahil olan bazi spesifik iirlinleri de patentlemesi, bu iiriinler
tizerindeki koruma siiresini patent hukukunun altinda yatan temel felsefeye aykir
olarak asir1 uzatacagr ve haksiz bir korumaya kavusturacagi aciktir. Kaldi ki,
secimlik buluslar ilgili bu yondeki patentler genel olarak Onceki Markush istemli
patent sahibinin patent koruma siiresinin bitimine yakin bir tarihte Markush grubuna
giren {rlinlerden bazilarini bireysellestirmesi ile ortaya c¢ikmaktadir, ¢linkii bu
konuda en ¢ok ¢alismis ve ilgi sahibi olan kisi ve bazi iiriinlerin ekstra avantajlarini

en iyi gorebilecek kisi yine kendisi olmaktadir®®.

Sonraki bireysellestirilmis bir kullanim bulusunu, Markush istemli ilk
patentin sahibinin degil de bir baskasinin gergeklestirdigi ve dnceki Markush istemli
bir lirlin patentinin de halen koruma siiresi igerisinde oldugu durumlarda ise, sonraki
bulus sahibinin bulusunu patenleyebilse bile kullanamayacagi, ¢linkii iiriinlin zaten
bir korumadan faydalaniyor oldugu fikri de aynmi sekilde asir1 bir koruma saglantyor
olmas1 sebebiyle rahatsiz edicidir. Her iki isteminde {irlin patenti olacagi
durumlardaki garip sonug¢ ile ilgili yukarida agiklama yapilmisti. Hatirlatmak
gerekirse, ayni Uriiniin aym1 anda iki kez {iriin patentine konu olabilmesi gibi bir

sonug ortaya ¢ikmaktadir

Kanimca, Markush seklinde teknigin bilinen durumuna dahil olan bir ifade
patentlenmis olsun veya olmasin, sonraki bir patent bagvurusu i¢in ayni sonucu
dogurmalidir. Markush istemli bir patent eger ilgili teknik alandaki uzman kisinin ilk
bakista gorebileceginden fazla iirlin igeriyorsa, géremeyecegi diisiiniilen iirtinler igin
patentin hiikiimsiiz sayilmasi en uygun ¢6ziim olacaktir. 20 kadar iiriiniin genel bir
sekilde ifade Markush tipinde ifade edildigi bir durumda ilgili teknik alandaki uzman
kisinin hepsini gorebilecegi diisiiniilebilirken, binlerce iirlin i¢in aynisini sOylemek

miimkiin degildir. Iste bu ikinci durumda iiriinlerin bazilar1 i¢in patentin hiikiimsiiz

226 Hyewon Ahn, Patentabilitiy of Selection Inventions: The Olanzapine and Escitalopram
Decisions, Munich Intellectual Property Law Center Studies, s. 55.
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kilinmasi, sonrada baska patentlere konu olmus bu {iriinlerin ilk patent sebebiyle
tecaviiz davasina konu olamamasi gerekir, zira bu durumda 6nceki patente bagiml
bir sonraki patent degil, tamami ile bagimsiz bir sonraki patent mevcuttur. Bu
durumda Onceki Markush istemli patentin agikladigi bilginin uygulanabilir olmamasi

sebebiyle bazi tiriinler igin gegersiz sayilmasi giindeme gelebilmelidir®’.

Benzer sekilde Italyan yiiksek mahkemesi iki ayr1 kararda Markush istemleri
ile ilgili bazi sinirlamalar getirilmesi gerektigini belirtmistir??®. Bunlardan birincisi,
Markush istemi ile patentlenmis iiriinlerin sadece ilgili kullanim alan ile ilgili bir
korumaya sahip olmasi gerektigidir. Bu Orneklerde ilag patenti séz konusudur ve
asagida agiklanacag tizere ilag¢ endiistrisindeki birinci tibbi kullanim, her ne kadar
bir kullanim patenti s6z konusu olsa da, ila¢ endiistrisindeki tiim kullanimlari
kapsayan ¢ok genis, bir nevi bir iiriin patenti gibi bir koruma saglamaktadir. Kanimca
ftalyan yiiksek mahkemesinin ¢6ziimii yerinde olmakla birlikte sadece Markush ile
ilgili degil, genel olarak ilag endiistrisine dair patentlerle ilgili bir elestiri olarak ele
almabilir. Asagida ila¢ patentlerindeki kullanim istemleri agiklandiginda gerekli
elestiriler yapilacaktir. Ayrica ayn1 mahkeme bu tiir istemlerle korunacak iirtinlerin,
spesifik olarak belirtilmis olan {iriinler ve basvuru aninda ilgili teknik alandaki
uzmanin bulus cabasi gostermeksizin dngorebilecegi iiriinler ile sinirli tutulmasi
gerektigini belirtmistir. Dolayisi ile yliksek mahkeme tarafindan, bu iki grup diginda
kalan {irtinlerin, Markush istemindeki genel ifadenin ic¢inde olmalarina ragmen,

patent korumasina hak kazanamayacagi belirtilmis olmaktadir.

Ingiltere’deki bir kararda ise Lord Hoffman, patent sahibinin, bu genel ifade
altinda kalan biitiin {irlinlerin etkisini kanitlamasin1 ve uygulanabilirligini géstermesi

gerektigini ifade etmistir?,

Markush istemleri iceren patentlerin birgok problemi vardir ve kanimca
Mario Franzosi’nin bu konuda muglak alan olarak belirledigi alanlar dikkate degerdir.
Oncelikle bu belirsiz alana yeni olmayan iiriinler girecektir. Daha acik bir ifade ile,

teknigin bilinen durumu Markush istemi seklinde ifade edildiginde, her ne kadar

227 Aym yonde, Hyewon Ahn, Patentabilitiy of Selection Inventions: The Olanzapine and
Escitalopram Decisions, Munich Intellectual Property Law Center Studies, s. 45-46

228 Smith Kline & Beecham v. Biochimica Opos, Supreme Court March 6, 1995, n. 2575, GADI 1995,
3194 (Cefatrizine karar1): Smith Kline & Beecham v. Bruschettini, Supreme Court Sept. 1, 1997, no.
8324, GADI 1997, 3574 (Cimetidine karart1).

22 Biogen Inc. v. Medeva Plc, [1997] RPC 1
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Markush istemi seklinde ifade yeni olarak goriinse de, bu gruba dahil olan
tirtinlerden bazilar1 patent hukuku anlaminda yeni olmayabilir. Ayrica benzer sekilde,
teknigin bilinen durumuna gore asikar olanlar da bu muglak alanda kalacaklardir.
Bunun disinda buluscunun ifade ettigi sekilde teknik etki gostermeyen,
uygulanamayan, ilgili teknik alandaki uzmanin uygulayacagi sekilde agiklanmis
olmayan, herhangi bir ciddi ¢aba olmaksizin teknigin bilinen durumundan
cikarsanabilecek olan iiriinler de bu alana girmelidir. Iste bir Markush istemi ile
patentlenmis ¢ok sayidaki {iriin igerisinden yukaridaki durumlardan birine girenlerin
patent korumasindan faydalanamamalar1 gerektigi belirtilmistir. Son olarak teknik

alana katki yapmayan iiriinlerin de bu belirsiz alanda oldugu diisiiniilmelidir®®.

Ancak gorece dar ve ilgili teknik alandaki uzman kisinin ilk bakista
gorebilecegi ve uygulayabilecegi sayida bir grup iirlin i¢in Markush istemi, bu
tiriinlerin tamamini1 patent korumasi altina alabilir. Bu durumda da bu iirlinlerden
bazilarinin digerleri karsisinda avantajlart oldugu goriiliirse kullanim istemi ile
patentlenmesi miimkiin olabilir. Onceki Markush istemli iiriin patenti ise ikinci
kullanim istemli patentten fiilen faydalanmayi, tecaviiz olusturacagi gerekcesiyle
engelleyebilir. Bu gibi durumlarda da PatKHK m. 99-113 hiikiimleri ile belirlenmis
olan zorunlu lisans imkani1 sonraki patent sahibinin bulusunu kullanabilmesi igin

¢Ozlim olabilir.

Markush istemleri ile alinan patent korumalarmin ¢ok sayida {irlini
kapsayabilmeleri sebebiyle, bu tiir istemlerin patent hukukunun ruhuna aykir1 sekilde
asir1 genis koruma saglayabilecegi riski tartisilmazdir. Bu durumda bu tiir istemlerin
siirlandirilmas: gerektigi bir gercektir. Bu siirlandirmalarin nasil olacag ile ilgili
birakalim farkli patent sistemlerinin uygulandigi diinyadaki farkli iilkeleri,
yeknesaklastirilmaya calisilan EPC tarafi iilkelerde dahi genel geger bir kuralin
bulunmadigi goriilmektedir. Kimya biliminin dogas1 geregi de ileride uygulamada
daha baska ¢6zlime muhtag¢ alanlarin dogmasi ¢ok muhtemeldir. Hal boyle olunca
Markush tipi istemlerle alinan bazi patentlerin hiikiimsiizliigiiniin dava edilmesi ile

hiikiimstiiz kilinabilme risklerini bagvurucularin géz ardi etmemeleri gerekir.

230 Detayli bilgi i¢in bkz. Mario Franzosi, Markush Claims in Europe,
http://www.franzosi.com/articolo/2003/markush-claims-in-europe
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3.5 Enantiomerlerin Yeniligi

Konuya giris yaparken 6ncelikle bazi kavramlar1 ¢ok kisaca agiklamak, her ne
kadar kimyagerler i¢in gerekli degilse de, farkli disiplinlerden uzmanlarin

ilgilenebilecegi bir konu olmasi sebebiyle daha iyi anlasilmasi igin 6nemli olacaktir.

Bir molekiiliin izomerlerinde, ayn1 molekiil formiiliine sahip olmakla birlikte
atomlar farkli sekillerde birbirlerine baglanmiglardir. Aslinda bu ifade yapisal
izomeriye karsilik gelmektedir ancak sadece izomeri denildiginde bu yapisal izomeri

anlasilmaktadir.

Stereoizomerler ise atomlarin birbirlerine ayni sekilde baglandiklar1 fakat ti¢
boyutlu uzayda farklilik gosteren yapilardir. Daha agik bir ifade ile stereoizomerlerin
her bir atomu hep ayni atoma veya atomlara baglanmis olmakla birlikte yine de

uzaysal gorliniimii farkli olmaktadir.

Enantiomeri, stereoisomerinin bir ¢esididir ve birbirlerinin ayna goriintiisiine

sahip iki stereoizomerin her birine verilen isimdir®*

. Bu durum sag ve sol elin
birbirine kars1 goriiniimii gibi diisiiniilebilir. Ayn1 formiile sahip enantiomerlerin esit
orandaki karisimlar ise “rasemik karigim” veya “rasemat” olarak adlandirilmaktadir
ve yeni sentezlenen bir molekiil eger bu sekilde kiral bir yapiya sahipse rasemik
karisim olarak sentezlenmektedir. Fakat bu karigimlar daha sonra bazi metotlar ile

enantiomerlerine ayristirilabilir.

Enantiomerlerin ilag endistrisindeki Onemi, bir enantiomerin rasemik
karisimina nazaran, eslenigi olan degil fakat baska bir molekiiliin enantiomeri ile,
verecegi reaksiyonun farkli olabilmesinden kaynaklanmaktadir. Canlilarin
viicutlarindaki biyomolekiillerin bir¢ogu da enantiomer yapisinda olduklar: i¢in bir
ilacin rasemik karisim halinde olmasi ile enantiomerinin ayristirilmak suretiyle ilag

haline getirilmesi arasinda etkinlik, yan etki gibi alanlarda farkliliklar olusmaktadir.

Yukarida da belirtildigi gibi, molekiil sentezlendiginde rasemik karisim

oldugu i¢in ilaglar genel olarak bu sekilde piyasaya siiriilmektedirler fakat daha sonra

#1JUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2nd edition (the "Gold Book") (1997). Online
corrected version: (2006-)


http://en.wikipedia.org/wiki/International_Union_of_Pure_and_Applied_Chemistry
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bu molekiillerin enantiomerlerine ayristirilmasi ve ilag olarak kullanimi uygun olan
enantiomerin piyasaya siiriilmesi suretiyle yeni bir ilag¢ piyasaya ¢ikmaktadir ki bu
ilag eskisine, yani rasemik karisima nazaran, daha etkin olmasi, daha az yan etki
gOstermesi veya baska ilaglarla etkilesiminin daha farkli olmasi gibi bir takim
avantajlar gosterebilmektedir. ilag firmalar1 da bu konuya ciddi yatirimlar
yapmaktadirlar. Bir 6rnek vermek gerekirse, ABD’de 2003 yilinda higbir rasemik
karisim seklinde bir aktif molekiil ila¢ olarak piyasaya ¢ikmamustir, 2004 yilinda ise
sadece bir adet ila¢ rasemik karisim olarak piyasaya siiriilmiistiir. 1990 yilinda ise bu

232 flag teknolojisinin gelisim hizinin

oranin %30’un iizerinde oldugu goriilmektedir
gorece yavas olmasi ve ilaglarin onay siirecinin ¢ok uzun olmasi da dikkate alinirsa
bu kadar siirede bdyle bir degisim ilag lireticilerinin bu konuya olan ilgisini agikca
gostermektedir. 2002 yilinda kiral ilag pazarnin, satis cirosu olarak diinyada 159

milyon Amerikan Dolar1 civarinda oldugu da garpici bir veridir®®,

Ancak bu yatirimlar bazen zaten rasemik karigimi patentli olan ancak patent
stiresi dolmakta olan tirlintin bir nevi patent koruma stiresini uzatmak gibi bir amagla

da kullanilabilmektedir®*

ve birgok iilkede patent sisteminin onemli sorunlarindan
birisi haline gelmistir. Enantiomerlerin patentlenmesi konusu yukarida deginilmis
olan se¢imlik buluslarin 6zel bir goriinimiidiir ve orada yapilan agiklamalar ve
elestiriler yapisina uygun diistiigli dlglide enantiomerlerin patentlenmesi icin de

gecerlidir.

Enantiomerin patentlenmesi ABD’de ilk kez 1948 yilinda dava konusu
olmustur ve bu dava sonucunda enantiomerin patentlenmesi, Temyiz Kurulu
tarafindan hem yenilik hem de bulus basamagini haiz olmamas: gerekgesiyle

reddedilmistir®®®

. Yenilik iddiasi, teknigin bilinen durumuna dair bir dokiimanin ayni
formiile sahip bilesigin hazirlanmasini gostermesi gerekcesine dayandirilmistir fakat
bu bilesik rasemik bir karistm olmasmma ragmen referans dokiiman bunu
belirtmemektedir. Temyiz Kurulu, rasemik karigimin iiretilmesi sonucu, bu karigimi

olusturan enantiomerlerin de zorunlu olarak iiretildigini belirtmek suretiyle her bir

232 Chris P. Miller/John V. Ullrich, A Consideration of the Patentability of Enantiomers in the
Pharmaceutical Industry in the United States, Patenting Enantiomers in Pharma Industry, 2008, s.
1

233 Jonathan J. Darrow, The Patentability of Enantiomers: Implications for the Pharmaceutical
Industry, Stanford Technology Law Review 2, 2007, s. 1

234 Aysegiil Sezgin Huysal, ila¢ Patenti, Vedat Yayincilik, 2010, s.130

#5171 F.2d 319 (C.C.P.A. 1948).
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enantiomerin de yeni olamayacagini belirtmistir. Buna karsilik konu Yiiksek
Mahkeme tasmmustir ve mahkeme karisim halinde bulunan maddelerin
saflastirilmasi halinde, bu karisimlarin biliniyor olmasinin, karigimin bilesenlerinden
birinin saflastirilmis halinin yeniligini etkilemeyecegini, ancak bunun bulus
basamaginda ayrica incelenmesi gerektigini ve bulus basamagini haiz
olmayabilecegini belirtmistir®, Bu karar ile olusturulmus bu igtihat, sonrasinda da

uygulana gelmistir.

Gergekten de asagida irlinlerin saflagtirilmasi konusu incelendiginde de
goriilecegi gibi, ¢ok genel bir ifade ile, lirlinler dogada karisim halinde bulunsalar ve
herkes tarafindan bilinseler bile bunlarin saflastirilmis halleri, eger saflastirma
prosesi basit ve ilgili teknik alandaki uzman tarafindan zaten bilinen bir proses
degilse, yeni bir iiriin olarak kabul edilebilmektedir ancak bu gibi durumlarda bulug
basamagi incelemesi sonucu asikar olup olmadiklari, patent verilebilirlik sart1 olarak

¢ok biiyiik 6nem kazanmaktadir.

EPO uygulamasinin da ABD uygulamasi ile yakin oldugu goze carpmaktadir.
EPOBA T 296/87 kararinda, teknigin bilinen durumunda rasemik karigimin
varliginin, ilgili teknik alandaki uzman tarafindan asimetrik karbon atomunun
goriinmesiyle anlasilabilecegi, fakat bunun ¢ok agik¢a belirtilmedigi, bu sebeple
enantiomerlerden birinin saflastirilmas1 halinde bu {iriiniin yeni olacag belirtilmistir
fakat bu saflagtirma usuliiniin bulus basamagini haiz olmasinin ayri bir inceleme

konusu olacagi da ek olarak belirtilmistir.

Yukaridaki uygulama, yeniligin lehine EPOBA T 1046/97 kararinda bir adim
daha oOteye tasinmis goriinmektedir. EPOBA incelemesinde, teknigin bilinen
durumuna dair bir dokiimanin “olasi biitiin optik olarak aktif formlar’dan
bahsettigini ve ilgili teknik alandaki uzman kisinin genel bilgi seviyesi de
distintildiigiinde bu ifade karsisinda patent istemine konu olan enantiomerin
yeniliginden bahsedilemeyecegini belirtmistir. Ancak EPOBA T 181/82 ve T 296/87
kararlarma atifta bulunmak suretiyle, belirli bir kimyasal bilesigin, teknigin bilinen
durumunda dogrudan ve c¢ok acik bir sekilde belirtilmemis olmasi halinde patent
hukuku anlaminda “yeni” olarak kabul edilmesi gerektigini belirtmistir. “Olasi biitiin

optik olarak aktif formlar” ifadesi ise bu formlar1 agik¢a belirtmemekte ve formlarin

23 In re Williams, 171 F.2d 319, 320 (C.C.P.A. 1948)
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karisim halinde mi yoksa saf m1 olduklar1 konusunda da bilgi vermemektedir, bu

sebeple spesifik olarak belirli bir enantiomerin yeniligi kabul edilmelidir.

Bu gibi kararlarin elestirisi yukarida yapilmisti. Tekrarlamak gerekirse,
EPOBA bir nevi fotografik bir yenilik anlayisin1 kabul etmekte ve burada ilgili
teknik alandaki uzman kisinin roliinii neredeyse lise diizeyinde kimya bilgisine sahip
bir 6grenciye indirgemis goriinmektedir ki, kanimca bu agir bir yaklasimdir. Fakat
EPOBA’nin baska kararlar1 T 1046/97 kararina kiyasla ¢ok daha abartili
gorinmektedir. Yine de EPOBA’nin bu konuda kendi igerisinde oldukga tutarh
kararlar verdigini ve bu gibi durumlarda fotografik bir yenilik yaklasimiyla yeniligi

kabul edip, patentlenebilirlik sorununu “bulus” basamagina biraktigini belirtelim.

Enantiomerlerin patentlenebilmesi ile ilgili bazi incelemelerde yenilik
basamaginin varligy, ilgili teknik alandaki uzman kisinin enantiomeri teknigin bilinen
durumunda gorebiliyor olmasimna ragmen bunun nasil elde edilebilecegini,
ayristirilabilecegini ilk bakista géremiyor olmasina, bulus basamagi incelemesinde
ise asikar olmamasi, enantiomerin olasi avantajini bilemeyecegi icin nasil elde
edilebilecegini, ayristirilacagint  diistinmek konusunda bir motivasyonunun
olmamasima dayandirilmistir. Bu durumda yenilik ve bulus basamaklar1 arasinda
belirgin bir farkin gozetilmedigi, ayn1 incelemenin iki asamada da yapildig: elestirisi

haksiz olmayacakt1r237.

Her ne kadar konumuzla ilgili olmasa da bulug basamag: ile ilgili de bir
yorum yapmak faydali olacaktir. Bir rasemik karistmin esit oranda enantiomer
icerdigi zaten bilinen bir durum olduguna goére ve enantiomerlerin bazen rasemik
karisima oranla ilag endiistrisinde daha avantajli sonuglar verdigi bilindigine gore,
ilgili teknik alandaki uzman kisinin dogal olarak, enantiomeri arastirmak yoniinde bir
motivasyonunun olacagi diisiiniilmelidir. Bu durumda da enantiomerin bilinen bir
rasemik karisim karsisinda  “bulug” basamagini icermeyecegi diisiiniilebilir.
Gergekten de bir ¢ok Ttlke hukukunda enantiomerlerin patentlenmelerine bu

238

sebeplerle imkan taninmamaktadir®™. Hatta ayristirmanin ayri bir usul patentine

konu olabilecegi ancak ayrigtirmanin miimkiin olmast durumunda, her ne kadar zor

%7 Hyewon Ahn, Patentabilitiy of Selection Inventions: The Olanzapine and Escitalopram
Decisions, Munich Intellectual Property Law Center Studies, s. 45

2% Hogan Lovells /Riccardo Fruscalzo, Patentability of enantiomers: the Italian perspective, 2011;
EPOBA T 990/96
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olursa olsun, {irlin i¢in yenilikten bahsedilemeyecegi seklinde bir yaklasim da s6z

konusudur®®.

Fakat bir rasemik karisimin enantiomerlerine ayrilmasi yontemi, ancak bu
alandaki genel (geleneksel) yontemlerden farkli bir yontem ile miimkiin olabiliyorsa
veya enantiomerin ilag endiistrisine yapacagi katki ayristirmadan dnce ilk bakista cok
belirsiz ise bu durumda enantiomerin asikar olmadigina yani, bulus basamaginin

varligina hitkkmedilebilir.

Avrupa ve ABD hukuklarindaki genel egilimin, enantiomer ve diger se¢imlik
buluslarda gecmise gore daha ¢ok patent verme yoniinde olduguna belirtmek yerinde

olacaktir.

3.6  Yiiksek Saflik Derecesinin Etkisi

Bilindigi gibi kimyasal bilesikler sentezlendiginde bu bilesikler kimyasal
reaksiyonlar sonucu bir takim bagka iirlinlerle karigim halinde elde edilebilmektedir.
Saf olarak bir iirlinlin sentezlenebilmesi termodinamik kurallart karsisinda imkansiz
goriinmektedir. Bu gibi irlinler kullanilacak alana gore, sentezlendikten sonra
distilasyon, ekstraksiyon, ¢oktiirme, siizme vs. gibi belirli ayristirma islemlerine tabi
tutulmak suretiyle daha yiiksek saflikta olarak elde edilebilmektedirler. Iste bu
yiiksek safliktaki {riinlerin de dugiik safliktaki hallerine gore yeni sayilip

sayillmayacaklar1 da tartisma konusu olmustur.

Bu tiir saflagtirma prosesleri, ozellikle de diisiik molekiil agirlikli organik
kimyasallar diisiiniildiigiinde, genel olarak 1ilgili teknik alandaki uzman kisinin
bilgisi dahilinde sayilmalidir. Dolayist ile EPOBA genel uygulamasina gore, bu
tirden prosesler ile saflastirilabilen iiriinlerin bu yiiksek safliktaki hallerinin de

teknigin bilinen durumuna dahil oldugunu belirtmektedir**°

. Dolayis1 ile bu tiir
durumlarda olast biitiin saflik derecelerinin EPC m. 54 anlaminda teknigin bilinen
durumuna dahil oldugu kabul edilmelidir. Eger saflik derecesi konvansiyonel

metotlar ile elde edilemiyor ise, bu durumda elde edilecek yiiksek safliktaki {iriin

% Giiney Kore Yiiksek Mahkemesi, 2008Hu736, 2008Hu743, 15 Kasim 2009
240 EPOBA T 990/96
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yeni sayilabilir ancak bu durumun da iddia sahibi tarafindan ispatlanmasi

gerekmektedir.

Burada soyle bir soru akla gelebilir. Eger konvansiyonel metotlarla ¢ok uzun
siirede ve ¢ok zor sartlarda belirli saflik derecesine getirilebilen bir iiriin, yeni ve
patente konu bir proses kullanilmak suretiyle ¢cok daha hizli ve kolay bir sekilde fakat
ayni saflik derecesine getirilirse yeni sayilabilir mi? Kanimca bu gibi bir durumda
tirtiniin yine de yeni sayilamamasi gerekir, ancak eger sartlari olusmussa bu prosesin
yeni kabul edilmesi ve patentlenebilmesi miimkiindiir. Boyle bir durumda bu patentli
usul (proses) ile tretilmis olan iriinlerin de fiziksel olarak patent korumasindan
faydalanacaklari, EPC. m. 64, PatKHK m. 73, 84, 136 dikkate alinarak
unutulmamalidir ve bu bile usul patenti sahibi i¢in ciddi bir koruma hakki
bahsetmektedir. Zaten dogada var olan iiriinlerin sentetik olarak {iiretilmeleri veya
belirli patentli usuller araciligi ile saflastirilmalari durumunda genel olarak koruma
bu sekilde saglanmaktadir®. Ayni saflik derecesine sahip farkli usuller ile iiretilen
iriinler ¢cok yiiksek maliyete sahip olabilir ancak yeni bir usul bu iiriiniin saflastirilma
maliyetini ¢ok diisiirmiis olabilir veya sentetik olarak iiretimini saglayabilir. Iste
bdyle bir durumda iiriin her ne kadar yeni olmasa ve iiriin patenti ile korunamasa da,
usul yeni oldugu i¢in patentle korunabilir ve yukarida belirtilen gerekgelerle bu usul
ve bu usul ile fiilen iretilmis tiriinler koruma kapsaminda olacaklardir. Santyorum

usul patentlerinin 6nemi bu Srnekte net bir sekilde goriilmektedir.

EPOBA T 786/00 karari, kaynayan suya karsi direngli bir polikarbonat yapili
plastigin {retilebilmesi icin, baslangic {riinlin mutlaka yiiksek saflikta olmasi
gerektigi ile ilgilidir. Burada davacilarin itirazlarindan birisi, yukarida incelenmis
olan EPOBA T 990/96 kararina atif yapmak suretiyle yeniligin bulunmadigini, zira
bir iiriiniin saflik derecesinin normal sartlarda yeni sayilmasi i¢in gegerli bir sebep
olmadigini ileri stirmiislerdir. Ancak EPOBA, buradaki durumun EPOBA T 990/86
kararindan ¢ok farkli oldugunu belirtmistir. Zira burada kimyasal bir reaksiyonun
baslangi¢ iirlinliniin safligindan bahsedilmektedir ve bu saflik derecesi son {iriiniin
niteligini belirlemektedir. Buradaki durum EPOBA T 279/89 kararinda belirtilen

secimlik buluslardaki segilen baslangic maddesinin yeteri kadar dar bir araliktan

241 Antibiyotiklerin birgogunun zaten dogada var olan iiriinler olduklar1 ancak izole edilmis
antibiyotiklerin patentlenebildigi unutulmamalidir.
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secilmesi Ornegine benzemektedir. Asagida parametre araliklarindan segimler ayrica

incelenecektir.

EPOBA T 786/00 karirina benzer bir sekilde baslangi¢ maddesinin saflik
derecesi karisimlar i¢in de uygulanabilir. Bir {iriinlin saflik derecesi ile bir karisimi

olusturan bilesenlerden birinin saflik derecesi farkli iki konudur®*,

Bir bagka carpici 6rnek ise EPOBA T 142/06 kararidir. Bir vinil-kloriir esash
lateks icerisindeki klor iyonunun ¢ok diisiik olmasi sonucu bu lateks ile tretilen
filmin oksijen gegirgenligi ¢ok diisiik olabilmekte ve bunun sonucu olarak da boyle
bir lateks film, 6rnegin ambalaj endiistrisinde 6nemli bir rol oynayabilmektedir. ilk
bakista, davacinin da belirttigi gibi, EPOBA T 990/96 ictihad1 uygulanmak suretiyle
eger konvansiyonel yontemler ile Klor iyonunun seviyesi istenilen mertebeye
diisiiriilebiliyorsa bu {irliniin yeni kabul edilmemesi gerekir. Ancak EPOBA, bu
ictihattan ziyade oncelikle teknigin bilinen durumunda, bu kadar diistik seviyede klor
iyonu igeren bir lateks elde etmek icin bir gereklilik gosteren bilgi olup olmadigini
incelemek gerektigini belirtmistir ve EPOBA T 803/01 ve EPOBA T 990/96
kararlarinin ilag bilesimlerine dair kararlar olmalar1 sebebiyle burada boyle bir
gereklilikten bahsedilebilecegini ancak diisiik klor iyonlu lateks i¢in bdyle bir
durumun s6z konusu olmadigimi belirtmistir. Eger boyle bir bilgi teknigin bilinen
durumunda bulunmuyorsa, bu durumda bu derece diisiik klor iyonu igeren {iriiniin

topluma yeni bir bilgi verdigi diisiiniilmeli ve {irlinlin yeniligi kabul edilmelidir.

Kanimca bu karar elestiriye acgiktir. EPOBA burada genel kuralin disina
asirtya kacar bir sekilde ¢ikmis goriinmektedir, zira bu saflikta bir {iriiniin elde
edilebilmesi konvansiyonel yontemlerle miimkiin ise, ilgili teknik alandaki uzman
kisi bunu diisiinebilir, bu durumda bir iiriin yeniliginden bahsetmek asir1 korumaci
bir yaklasgim olacaktir. Fakat burada toplumun bilgisine yapilan bir katki da goz ardi
edilemez. Tabii ki de burada korunmaya deger bir bulus var goriinmektedir. Ancak
buradaki yeni 6gretinin, agikladigimiz sebepler 1giginda iriiniin kendisi degil, bu
tirtiniin oksijen bariyeri 6zelligidir ki, boyle bir durumda bir iiriin patenti degil, bu
tirtiniin belirli kullanimlarini igeren kullanim patentlerinin gegerli olmasi daha uygun

olabilirdi.

22 EPOBA T 112/00
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Yeri gelmisken burada bir parantez agmak faydali olacaktir. Kanimca kimya
endiistrisine dair iirlin istemleri ¢ok zaman, patent hukukunun ruhuna aykiri bir
sekilde, patent sahibine asir1 bir koruma saglamaktadir. Bir ¢cok zaman {iriin istemleri
yeri yerine koruma kullanim istemleri ile sinirh tutulmak suretiyle patent sahibinin
topluma verdigi bilginin degeri dlgiisiinde koruma saglanabilir. Uriin patentleri ¢ok
zaman korumanin, topluma sunulan bilgi ile kiyaslandiginda asir1 dlgiilere varmasina
sebep olmaktadir. Bu gibi bir durumu asagida incelenecek olan “ilk tibbi kullanim”
durumunda da gormekteyiz. Bir an i¢in akla kimya endiistrisinde iirlin patenti
verilememesi, sadece kullanim patenti verilmesi gibi bir ¢6ziim gelebilir ancak bu
durumumun da bazi sakincalar1 olabilir. Ornegin bir iiriinii bulan kisi bu {iriiniin
patentlenebilmesi i¢in sanayiye kullanim alani bulmak zorundadir. Eger bu {iiriiniin
sanayide sadece tek bir kullanimini kesfetmis ise, yukaridaki oneriye gore sadece
kullanim isteminde bulunabilecek ve bu durumda da sadece tek bir kullanim ig¢in
koruma talep edebilecektir. Bu olasilikta bulus sahiplerinin baska olasi kullanim
alanlarini bulana kadar kesfettikleri tirlinleri agiklamama gibi bir yolu tercih etmeleri
riski dogar ki, bu da patent hukukunun gerceklestirmeye calistigit amagtan
uzaklagsmasina sebep olabilir Bir baska oneri ise, tam da bu drnekte goriildiigi gibi,
rtinlerin yeniligi ve bazen asikar olmalari (bulus basamagi) ile ilgili patent
ofislerinin bu kadar cOmert davranmamalaridir. Bu ornekteki gibi durumda
basvurucularin, istemlerinin reddedilmesi olasilig1 karsisinda kullanim istemlerine

yonelmeleri yukarida bahsedilen dengeyi amaca uygun sekilde kurabilir.

3.7 Metabolitlerin Yeniligi

Ilag endiistrisine dair {iriin patentlerinin baska bir Snemli problemi de
metabolitlerin patentlenmesi sorunudur. Metabolit, bir ilacin canli biinyesinde
gecirdigi  kimyasal degisimler sonucu olusan {irlinlerdir. Burada iirlin bir
biyokimyasal reaksiyona ugramakta ve farkli {iriinlere doniismektedir. Insan
viicudunun mekanizmalar1 tam olarak bilinemedigi icin iiretilen bir ilacin aktif
maddesi olarak diigiiniilen maddenin dogrudan mi1 yoksa baska metabolit veya
metabolitlere donligmek suretiyle mi etki gosterdigi, ¢ok zaman ilag piyasaya
ciktiginda bilinememekte, sonraki calismalar sonucunda &grenilebilmektedir 243 .

Bazense, metabolitler farkli hastaliklar i¢cin kullanilabilecek aktif maddeler olabilir

3 Richard Li-dar Wang/Pei-Chen Huang , Patent Protection of Pharmacologically Active
Metabolites: Theoretical and Technological Analysis on the Jurisprudence of Four Regions, s.6
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veya bazi yan etkiler gosterebilirler. Keza, aktif madde oldugu zannedilen 6nceki ilag
(prodrug — on ilag) dogrudan bir etki gostermeyip sadece olusan metabolitlerin
etkisinin oldugu durumlarda dolayli etki gdsteren onceki aktif maddenin (prodrug)
yan etkilerinin de olmas1 miimkiin olabilir. Bunun sonucu olarak da ila¢ firmalarinin
bu yan etkileri bertaraf etmek adina sadece metaboliti kimyasal olarak sentezleyip bu

molekiilii ilag olarak piyasaya siirmeleri yoniinde motivasyonlari olusabilir.

Iste bu gibi durumlarda metabolitlerin de patentlenebilmesi tartisma konusu
olmustur. Genellikle 6n ila¢ (prodrug) olarak tabir edilen ilaci lireten firmalar,
sonradan kesfettikleri veya oOnceden biliyor olsalar bile gizli tuttuklari aktif
metabolitleri sonradan patentlemek suretiyle, eski ilacin patent koruma siiresini
uzatmak istemektedirler ve bu durum patent hukukunun amacini asar niteliktedir.
Diger taraftan aktif metabolitlin sentezlenmesi veya viicuttan ayristirilmast (izole
edilmesi) sonucu patentlenebilirlik sartlarini tasiyan bir iiriin olarak ortaya ¢ikmasi
durumunda da patent korumasini reddetmek de patent hukuku icinde celiskili bir

uygulama olacaktir.

Bu konu, ila¢ endiistrisinin patent hukukunu ne boyutta kullandigini ve

aralarindaki patent savaslarini carpici sekilde gostermektedir.

Bu konudaki 6nemli 6rnekleden bir tanesi ABD’de, Marion Marrel Dow ve

24 Marrel Dow

Baker Norton Pharmaceuticals firmalar1 arasindaki g¢ekismedir
“terfenadine” olarak adlandirilan ve alerjik reaksiyonlarin tedavisi i¢in kullanilan bir
irlinli (ilac1) kendi adina patent tescilini yaptirmistir. Ayni firma bu {riinlin aktif
metaboliti olan “terfenadine acid metabolite” isimli iriinii ve bunun alerjik
reaksiyonlarda kullanimin1 da daha sonraki bir tarihte kendi admna patent tescilini
yaptirmistir.  Terfenadine {riiniin patent koruma siiresi dolarken, Baker Norton
firmasi, bu iiriiniin jenerigini {iretim izni i¢in Amerikan Gida ve Ilac idaresine (Food
and Drug Administration - FDA) basvurmustur. Ancak Marrel Dow, bu {irliniin
insanlarda kullanim1 sonucunda karacigerlerinde aktif metaboliti de iiretecegini ve bu
durumda kendi sonraki patentine tecaviiz olusacagini belirtmistir. Acikga

goriilmektedir ki Marrel Dow, ge¢misteki patent korumasini hukuka uygun yollardan

uzatmaya ¢alismaktadir. Baker Norton ise aktif metabolit i¢in alinan ikinci patentin

244 Marion Merrell Dow Inc. v. Baker Norton Pharm., Inc., 948 F. Supp. 1050 (S.D. Fla. 1996).
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yenilik sartim1 saglamadig1 gerekgesiyle gegersiz oldugunu, ciinkii hastalarin zaten
bunu ge¢miste viicutlarinda iirettiklerini, dahasi terfenadine {irliniiniin patentinin

dolayli olarak metabolitini de kamuya agikladigini belirtmistir.

Patent korumasinin sinirlar istemler ile belirlendiginden, mahkeme istemdeki
ifadeleri dikkatle incelemis ve istemin bir “bilesik - compund” i¢in yapildigina (iiriin
istemi) dikkat ¢ekmistir. Marrel Dow bu ifadenin hem karaciger tarafindan “in vivo —
viicut i¢i” iiretilen hem de sentezlenmek suretiyle “in vitro — viicut dis1” iiretilen
tiriinti kapsadigini ileri siirmiis ancak Baker Norton ise, sadece in vitro Uriinii ifade

ettigini belirtmistir.

Detaylardan kaginmak adma Ozetlemek gerekirse mahkeme, patent
istemlerindeki bazi ifadelerden bunun in vitro iiretimi kastettigini glkarsam1$t1r245.
Bunun sonucu olarak da Baker Norton firmasinin iiretiminin sonraki aktif metabolit
patentine bir tecaviiz teskil etmeyecegi belirtilmistir. Dikkat edilmelidir ki, buradaki
karar metobolite dair ikinci patentin gegerliligi ile ilgili olmayip, 6n ilaca dair ilk
patentin siiresi dolduktan sonra bu iiriiniin pazarlanmasinin, bu 6n ilacin metaboliti

konumundaki patentli iiriin i¢in tecaviiz olusturup olusturmayacagina yoneliktir.

Bu c¢ekisme konusu patent igcin Avrupa’da verilmis kararlara birazdan
deginilecektir ancak oncesinde, hemen akla gelecegi gibi, yukaridakine benzer bir
ornekte sonraki aktif metabolit patenti isteminde hem in vivo hem de in vitro iiretilen

iiriinden bahsedilseydi ne olacagi sorusunu da incelemek faydali olacaktir.

Cok kisaca agiklama gerekirse, yine ABD uygulamasina dair olan

incelenecek bu davada®*®

, yukarida belirtildigi gibi, 6nceki bir aktif maddenin patenti
ve sonradan bunun metabolitinin patentlenmesi s6z konusudur. Ilk ilacin patent
koruma siiresi gectikten sonra da bazi ilag iireticileri bu ilacin jenerigini iiretmek
istemislerdir. Ikinci patent olan aktif metabolit patentindeki istemde iiretimin hem in
vivo hem de in vitro olarak bahsedildigi aciktir. Ancak mahkeme burada “igsel

247

ongori” veya “dogal beklenti” (inherent anticipation)=™" doktrini olarak adlandirilan

> Mahkeme burada patent basvuru siirecinde istemlerde yapilan degisiklikleri de incelemis ve patent
sahibinin patent koruma kapsamini belirleyecek olan istemlerindeki niyeti ¢ikarsamaya caligmstir.
246 Schering Corp. v. Geneva Pharm., Inc. (Schering Corp. 1), 339 F.3d 1373 (Fed. Cir.

2003)

T MPEP 2112
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kurali kullanmistir ve ikinci patentin yenilikten mahrum oldugunu kabul etmistir ve
bunun sonucu olarak da ilk patente dair iiriinii tireten firmanin, bu {iriiniin kullanimi
sonucu kagimilmaz olarak ortaya ¢ikan metabolitine dair ikinci patente tecaviiz
etmedigi sonucuna varmistir. Konu US Court of Appeals for the Federal Circuit
(CAFC) tasmmistir ve CAFC de bu kurali uygulamis ve hiikmiinden anlasildigi
kadariyla sadece tecaviiziin vuku bulmadigini degil, bunun yaninda metabolite dair

sonraki patent isteminin de yenilikten mahrum oldugunu belirtmistir.

Buna gore eger, teknigin bilinen durumuna dair bir referans gizliden de olsa
bir sonucun dogacagini kaginilmaz olarak gdsteriyorsa, bu durumda bu sonug¢ da
teknigin bilinen durumuna dahil sayilmalidir. Burada bu sonucun toplumda bilgi
olarak dogmus olmasina bakilmamaktadir. Hatta USPTO yerlesik igtihatlarma gore
ilgili teknik alandaki uzman kisinin buradaki bilgi eksikliginin patent bagvurusu
tarihinde veya riichan tarihinde farkinda olmasi da gerekmemektedir. Ancak dikkat
edilmelidir ki, burada yiiksek mahkeme metabolitlerin mutlak olarak
patentlenemeyecegini belirtmemistir, aksine metabolitlerin izole edilmis halleri, in

vitro Uretimleri, farkli kullanimlar1 veya farkli bilesimleri patentlenebilir.

“Inherent anticipation” doktrininin ABD hukukunda uygulanmakta olup,
EPO’nun bu doktrini kabul etmedigi belirtilmektedir®*®. Ancak kanimca bu gbriis,
aslinda bugiin ABD uygulamasinda iki ayr1 kavram olarak kullanilan “inherent
anticipation — igsel benzesme ” ve “accidental anticipation — ratlantisal (kazara)
olusum” doktrinlerinin birbirleri yerine kullanilmasindan dogmaktadir. Bu iki
kavram doktrinde siklikla birbirleri yerine yamilmaya miisait gsekilde
kullaniimaktadir®®. Calisma konumuz smirh oldugundan bu iki kavramin detayina
burada deginilmeyecektir. Ayrica unutulmamalidir ki, EPO tecaviiz ile ilgili de karar
verme yetkisine sahip olmayip, bu karar taraf iilkelerin mahkemeleri tarafindan

verilebilir.

28 Tleride, tibbi olmayan ikinci (sonraki) kullanim istemlerinde EPOEBA G 2/88 ve G 6/88 kararlari
ciddiyetle incelenecek ve bu konu tekrar tartisilacaktir.

249 Bu iki doktrin ile ilgili detayl bilgi ve ikisi arasindaki ayrima yonelik éneriler i¢in bkz. Anne
Brown / Mark Polyakov, The Accidental and Inherent Anticipation Doctrines: Where Do We
Stand and Where Are We Going?, The John Marshall Review of Intellectual Property Law, 2004;
Dan L. Bruck/Mark A. Lemley, Inherency, William and Mary Law Review, Vol. 47, No. 2, Art. 2,
2005
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Marrel Dow — Baker Norton Pharmaceuticals davasinda Almanya Yiiksek
Mahkemesi, kisaca ifade etmek gerekirse tecaviiz iddiasini, 6nceki ve tarihi gecmis
olan patente uygun bir kullanim oldugu gerekcesiyle reddetmistir. Onceki patent
sahibi zaten gerekli korumadan faydalanmistir, tam da bu patentin kapsamina uygun
hareket eden kisi, baska bir patenti ihlal ediyor gérlinmesine ragmen tecaviiz iddiasi
ile sucglanamamalidir. Dikkat edilmelidir ki, ABD ve Alman mahkemeleri
metabolitlerin patentlenmelerini hiikiimsiiz gérmemis, sadece bu 6rnek durumlarda
tecaviiziin vuku bulmadigimi belirtmislerdir ancak CAFC hiikmii patentin de

yenilikten mahrum olmasi sebebiyle hiikiimsiiz olacagi yoniindedir.

Ingiltere’de ise Lordlar Kamarasi, her ne kadar baglayici olmasa da,
Ingiltere’de ve EPC’ye taraf olan tiim iilkelerde EPO kurallarmin ¢ok giiglii
referanslar olarak ele alinmasi gerektigini belirtmistir. Fakat yine de, onceki patent
aktif metabolitin nasil iretilecegini 6gretmiyor olsa da, 6n ilag (prodrug) tiriiniin
insan viicuduna nasil alinacagini ve bunun viicut icerisinde kimyasal reaksiyonlara
maruz kalacagini gosteriyor olmasi, metabolitin insan viicudundaki {iretimine dair,
sadece ilgili teknik alandaki uzman kisi i¢in degil, herkes i¢in uygulamaya yeterli bir
bilgi oldugunu belirtilmistir ve bu da EPO’nun “i¢sel benzesme” doktrinine karsi

tutucu tavr ile ¢elismektedir.

Kisaca belirtmek gerekirse, bu konudaki yaklagimlar halen netlik kazanmig
olmayip farkli iilkelerde de farkli uygulamalarla karsilasmak miimkiindiir. Ancak
EPO igsellik doktrinini kabul etmemekle 6n ilact bilinen {iriinlerin metabolitlerinin
de patentlenebilmesi konusunda agik bir yaklasima sahiptir. Fakat burada bu tiir
patentlere hangi durumlarda tecaviiz edilmis sayilacagi konusu ayr1 bir
degerlendirme konusudur. Bu konu ile ilgili olarak, bu ¢alismanin sinirlari igerisinde

olmamasi sebebiyle burada daha detayli agiklamalar yapilmayacaktir.
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3.8 Parametre Arahklar icerisinden Secim

EPOBA igtihatlarinda gore genel olarak genis bir deger araligindan yapilacak
daha dar bir deger aralifina dair se¢imin yeni kabul edilebilmesi i¢in su kriterlerin

tamaminin saglanmasi gerekmektedir250:

a) Segilmis olan alt aralik yeterince dar bir aralik olmalidir

b) Secilmis olan alt aralik, bilinen genis araliktan yeterince ayristirtlmis oldugu
orneklerle gosterilebilmelidir

€) Segilmis olan alt aralik keyfi ve rastgele bir se¢im olmamali, bir amaca uygun

olarak se¢ilmis olmalidir

Gortildiigii gibi bu ifadeler bir siir ¢izmekle birlikte olduk¢a genel bir anlatim
olup, her olay kendi sartlar1 dahilinde degerlendirilmelidir. Ornegin, yeterince dar
aralik her konuda farkli bir orana karsilik gelebilir251. Bir durumda genis araligin en
fazla %10’u yeterince daraltilmis bir alt alan olarak goriilebilecek iken baska bir
konuda bu oran %50 ve hatta fazlasi bile olabilir. Unutulmamalidir ki, ilgili teknik

alanin kendine 6zgii dinamikleri mutlaka dikkate alinmalidir.

Bazen teknigin bilinen durumuna dair 6rneklerdeki degerler, patent istemindeki
degerlin hemen disinda kaliyorsa, bu durumda ilgili teknik alandaki uzman kisinin bu
hemen disarida kalan degerlerin de istenen sonuglari verecegini diisiinmesini

gerektirebilir ki, bu durumda istemin yeni sayilmamasi gerekir®?,

Teknigin bilinen durumu ile bulus arasinda bazen kesisen deger araliklar1 sz
konusu olabilir. Bu gibi durumlarda da yenilik incelemesinde bir fark olmadig:

belirtilmistir.

Yukaridakine benzer bir sekilde EPOBA ictihatlarinda gore teknigin bilinen
durumuna dair agiklamalarda belirtilmis olan alt ve {ist sinirlar, her ne kadar kelime
ile ifadesinde disarida tutulmus olsalar da, 6rnegin 0,5 — 60 dakika arasi denildiginde

0,5 dakika ve 60 dakika hari¢ tutulmus goriinse de bu degerlerin de agiklanmis olan

0 Guidelines for Examination of the EPO 2012, Part G, Chapter VI, 8; EFOBA T 198/84; EPOBA T
279/89

1 EPOBA T 406/94

52 EPOBA T 17/85
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bilginin i¢inde kabul edilmesi gerektigi belirtilmistir®®. Burada ilgili teknik alandaki
uzman kisinin, gerektigi durumda bu degerleri de dikkate alacagina siiphe yoktur.
Kanimca yerinde bir yaklasimla, ilgili teknik alandaki uzman kisinin rolii burada

olmas1 gerektigi gibi ele alinmustir.

Hatta bu gibi durumlarda, “bulus basamagl” incelemesinde kullanilan
“yapabilirdi — yapard: yaklasimi (could — would approach)” benzeri bir yaklasim da
yenilik incelemesi i¢in uygulanmistir. Eger ilgili teknik alandaki uzman kisini genel
teknik bilgisi ve teknigin bilinen durumunu dikkate alarak, seg¢ilen deger araligin1 da

ciddi sekilde uygulayacag: diisliniilebilirse bu durumda bu araligin yeni olmadig:
254

diistiniilmelidir™". Boyle bir test, araligin kirpilmak suretiyle amagsizca secilmesini
de engelleyecektir. Unutulmamalidir ki, segilen aralifin yeni olmasi i¢in topluma

yeni bir bilgiyi 6gretiyor olmas1 gerekir.

Ayrica teknigin bilinen durumunda belirtilen deger araliklar1 deneysel verilerse,
bunlarda yuvarlama, hata payi, olasiligi da dikkate alinabilir. Eger bu hassasiyet
derecesi belirtilmemisse, son basamak dikkate alinmak suretiyle boyle bir hata
paymnin olabilecegi 6ngoriilebilir. Ornegin bir deneysel veride 3,5 cm olan bir

Ol¢timiin 3,45 — 3,54 cm olarak anlasilmasi gerekebilirzss.

3.9 Polimerlerin Yeniligi

Bilindigi gibi polimer, monomer olarak adlandirilan kiigiik molekiillerin bir

yapiy1 tekrar edecek sekillerde birbirlerine baglanmalari ile olusan dev molekiillerdir.

Polimerlerin yeniligi konusunda da genel kurallar aynen uygulanmaktadir.
Polimerler igin dikkat edilmesi gereken bazi1 6zel noktalar tabii ki vardir. Oncelikle
polimerlerin baz1 monomerlerin bilesimi olarak goriildiigli unutulmamalidir. Su ana
kadar hi¢ polimerize edilmemis bir monomer bulunur ve polimerize edilirse, bu
polimerin yeniligi tabii ki kabul edilmelidir ancak, bilindik monomerlerin
polimerizasyonu ile iiretilecek polimerlerin kesinlikle yeni olmayacaklari da

sOylenemez. Eger genel formiilii bilinmesine ragmen bazi modifikasyonlar ile

23 EPOBA T 240/95
24 EPOBA T 279/89, T 666/89, T 255/91
%% Guidelines for Examination of the EPO 2012, Part G, Chapter VI, 8.1
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olusturulan bir polimer beklenmedik sekilde faydali sonuglar veriyorsa bunun yeni
oldugu diisiiniilebilir. Bu modifikasyonun molekiil agirligina kiyasla biiyiilk oranda
olmas1 da her zaman gerekmemektedir. Ornegin polimer zincirindeki son gruplar her
ne kadar polimerin geneline bakildiginda ¢ok kiigiik bir boliimii teskil ediyor olsalar
da, polimerin bazi 6zelliklerini, 6rnegin, 1s1 dayanimi, depolimerizasyon direncinin
artmast vs. ¢ok ciddi sekilde degistirebilirler. Dolayisi ile énemli olan polimerin
yapisinin ne kadar degistigi degil, polimerin 6zelliklerinin ne kadar degistigidir. Ilgili
teknik alandaki uzman kisinin bu degisimi géoremeyecek olmasi kilit noktadir ve bu

asla unutulmamalidir.

3.10 Bilinen Bir Uriiniin Farkh Fiziksel Yapisi

Uriin patentleri ile ilgili son olarak ¢ok kisaca bilinen bir iiriiniin farkli
fiziksel yapilarinin da {iriin patentine konu olabilecegine belirtelim. Ornegin, boya
endiistrisinde kullanilagelen bir pigmentin fiziksel yapisinin degistirilmesi, ve hatta
benzer fiziksel yapida olmasina ragmen partikiil biiyiikliiklerinin azaltilmasi suretiyle,
pigmentin ogiitiilebilirligi, cesitli kosullara karsi direnci vs. bazi 06zellikleri
gelistirilebilir ise, bu iiriinler kimyasal olarak ayni yapida olmasina ragmen, bu yeni
fiziksel formun teknigin bilinen durumundan farkli olmasi ve teknige yaptig1 katki

sebebiyle patent korumasina kavusmasi diisiiniilebilir®®.

Ayni sekilde tirlinlerin fiziksel formlarinin ilag endiistrisinde etkileri oldukca
onemlidir, zira bu yeni formlar iirlinlerin ¢oziiniirliik gibi 6zelliklerini degistirmek
suretiyle, viicut tarafindan emiliminin arttirilmas: veya yeni uygulama sekillerinin

¢esitlendirilmesi miimkiindiir.

2% Rekabet Hukuku anlaminda farkli uygulamalar gzlemlenebilir. Ornegin, fiziksel farklilig
sebebiyle bazi uygulamalarda ciddi iistiinliik saglayan bir pigmentin iki farkli firma tarafindan
iiretildigini, ayn1 sinif pigmenti iireten diger firmalarin ticari sir veya gerekli know-how’a sahip
olmamalari sebebiyle bu 6zellikte pigmentleri tiretemediklerini diigiinelim. Ayrica bu fiziksel
yapidaki pigmentlerin patent hukukundaki yenilik anlaminda digerlerinden farkli olduklarini, dolayisi
ile teknigin bilinen durumundaki referanslarda belirtilmis olmasalard1 patentlenebileceklerini
varsayalim. Bahsi gecen iki firmanin birlesmesi sonucu rekabet kurumlarinin ayni kimyasal yapida
pigmentleri baska bir¢ok firmanin iiretiyor olmasi sebebiyle bu birlesmeye onay vermeleri sasirtict
olmayacaktir, zira ancak patent hukuku 6gretisi ¢er¢evesinde aslinda 6zellikli bu iiriinlerin - yeni
olmamalar1 sebebiyle patentlenememis olsalar dahi - eger yeni olsalardi patentlenebilecek iseler
digerlerinden farkli oldugu sonucu ortaya ¢ikmaktadir. Daha agik bir ifade ile patent hukuku
anlaminda birbirlerinden farkli olan bu {irlinler, rekabet kurumlar tarafindan ayni iiriinlerin farkl
kaliteleri gibi goriilebilirler. Rekabet kurumlarinin bu iki tirliniin farkliliklarin ortaya koyacak
incelemeyi yapabilmeleri, teknik yetersizlik sebebiyle miimkiin degildir. Fakat itiraz durumunda bu
farkliliklarin dikkate alinmas1 anlamli olacaktir. Kanimca bu detay goriinen durum hukukgularin
ilgisini gekmelidir.
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Bu gibi durumlarda bulus basamaginin patentlenebilirlik konusundaki
belirleyici etkisi dikkatten kagmamalidir. Kanimca bu gibi durumlarda takdir bulus
basamagi incelemesinde gercekten istisnai nitelikte bir gelisme oldugu taktirde patent
hakki tanimnmalidir. Burada karar verebilmek oldukca zor olmakla birlikte bulus
basamaginin varligina isaret edebilecek olan emarelerden, baska bir deyisle ikincil

gostergelerden faydalanilabilir®’.

4. Kullammlarm Yeniligi*®

4.1 ilk Tibbi Kullanim

Bilinen bir {iriiniin bilinmeyen bir uygulamasi kesfedildiginde teknigin
bilinen durumuna katki yapildigi, yeni bir &gretide bulunuldugu siiphesizdir ve
yukaridaki agiklamalarin 1s18inda, uygun bir istem ile bu katki nispetinde bir patent
korumasinin s6z konusu olacagi asikardir. Ancak konu ilag patentleri oldugunda
farkli bir durumla kars1 karsiya kalmaktayiz. Konunun daha iyi anlasilmasi agisindan
oncelikle tibbi kullanimlar, sonrasinda ise farkli bir alt baslik ile tibbi olmayan

kullanimlar ele almak uygun olacaktir.

EPC m. 53(c) ve bunun karsilig1 sayilabilecek PatKHK m. 6/1(e) hiikiimleri
insan veya hayvan viicuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan
viicudu ile ilgili teshis usullerini patent verilemeyecek konulardan saymis ancak
hemen sonrasinda da EPC m. 53(c) ve PatKHK m. 6/2 hiikiimleri ile bu usullerin
herhangi birinde kullanilan terkip ve maddeler ile bunlarin iiretim usullerini bu

hiikiimlerden hari¢ tutmakla patentlenebilir olduklarini belirtmistir.

EPC m. 54/4 ise, EPC m. 53(c) hiikmiinde belirtilmis olan konular sz

konusu ise ve eger bir iriiniin bu hiikiimde belirtilen usullerdeki kullanim1 teknigin

bilinen durumuna dahil degil ise, yenilik ile ilgili EPC m. 54/2-3 hiikiimleri ile
belirlenmis olan genel hukuk kurallarinin uygulanmayacagini belirtmektedir. Bu

haliyle oldukg¢a karmasik goriinen bu ifadeyi agiklamak gerekmektedir.

7 Guidelines for Examination of the EPO 2012, Part G, Chapter VI, 10; Fiiliirya Yusufoglu,
Patent Verilebilirlik Sartlari, GSU Yayinlanmamis Doktora Tezi, s. 260-277

8 Dikkat edilecek olursa baslikta “Kullanim Istemleri” ifadesine yer verilmemistir. Bu bilingli bir
tercih olup, konu incelendiginde kullanim ile ilgi baz1 istemlerin aslinda iiriin istemleri oldugu
goriilecektir.
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Burada, bildigimiz yenilik kavraminin disinda farkli bir yenilik kavrami
tanimlanmis gibi goriinmektedir. Bu hilkme gore, tibbi uygulamasi o ana kadar hig
kesfedilmemis bilinen bir iiriinlin tibbi bir kullanimi kesfedilirse, bu iirliniin tibbi

kullanimi igin adeta bir {irin korumasinin saglanmasi 6ngoriilmektedir.

Buradaki detay istem bi¢imlerinde yatmaktadir. Aslinda bilinen bir iiriiniin
yeni bir kullanimimin tibbi olmayan alanlar i¢in de patentlenebilir olduguna daha
once deginmistik. Eger bu kullanim teknigin bilinen durumuna dahil degilse, bu
kullanim ile smirlt bir istemde bulunulabilir ve diger patentlenebilirlik sartlar1 da
mevcutsa, bu kullanim ile smirli bir patent korumasi saglanabilmektedir. Ancak
burada bahsettigimiz tibbi uygulamalara 6zgii 6zel yenilik kavrami, iriiniin daha
Once tibbi alanda bilinen bir uygulamasi olmadig taktirde, tibbi alanda adeta bir {iriin
korumasi gibi, kesfedilmemis diger tibbi alanlar i¢in de korumaktadir ve bu tiir
istemlere “amaca yonelik iiriin istemi (purpose-related product claim ?*°) adi
verilmektedir. Bu haliyle konu halen biraz karigik goriinmektedir. Bu sebeple bir

ornekle konuyu daha da agmaliy1z.

Ingilizce ifadesiyle bir istem “substance X for use as a Y” (Y olarak
kullanilmak tizere X maddesi) seklinde kaleme alindiysa, bunun bir iiriin istemine
karsilik geldigi diistiniilmelidir. Eger burada bilinen bir iirlinlin farkli bir kullanimi
i¢in patent bagvurusunda bulunulmak isteniyorsa, bu ifadenin saglikli olmayacagin
diistinebiliriz. Zira burada istem vurgusu iirline yapildig: icin, bu iriiniin farkli bir
uygulamasi teknigin bilinen durumuna dahilse, bu durumda biiyiik ihtimalle yenilik
sartt saglanmayacagi i¢in basvuru reddedilecektir®®. Boyle bir durumda bir “usul”
istemlerinin bir goriiniimii olarak “kullanim” istemi yapilmalidir ve bunun i¢in daha
saglikli bir istem “the use of a substance X as a Y’ (X maddesinin/komposizyonunun
Y olarak kullanilmasi) seklinde olmalidir®®, Iste bdyle bir istem yapildiginda eger bu

kullanim teknigin bilinen durumuna dahil degilse ve diger patentlenebilirlik sartlar:

9 Tiirkge’ye birebir terciimedense bu sekilde bir terciimenin daha uygun olacag kanisindayim.

2%0 Guidelines for Examination of the EPO 2012, Part G, Chapter VI, 7

261 Bu galismada birgok kez belirtildigi iizere, istemler patent hukukun ayrilmaz bir parcasidir ve
patent verilebilirlik sartlarini istemler olmaksizin incelemek oldukga giigtiir. Ancak konumuzun sinirlt
olmas1 sebebiyle istemlerin detayina girmek miimkiin olmadigindan sadece ¢ok gerekli noktalarda
aciklama yapmakla yetinmek zorunda kaliyoruz. Bu konuda detayli agiklamalar i¢in bkz.Guidelines
for Examination of the EPO 2012, Part F, Chapter IV ve 6zellikle 4. Kisim.
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da mevcutsa, bu kullanim ile smirli bir patent korumasi elde etmek miimkiin

olacaktir’®?.

Iste EPC m. 54/4 hiikmiiniin ortaya cikardig1 farklilik tam da buradadir.
Bilinen bir iiriin i¢in tibbi alana 6zgii bir iiriin istemi miimkiin kabul edilmektedir ve
istemin “substance X for use of a medicamen” (ilag olarak kullanilmak iizere X
maddesi) olarak kaleme alinmasi miimkiin kilinmis ve bu maddeye amaca yonelik,
yani tibbi alanla sinirl, bir iirlin patenti verilmesi saglanmistir. Durum bdyle olunca
teknigin bilinen durumuna dahil ancak tibbi alanda kullanimi hi¢ bilinmeyen bir
triiniin  herhangi bir tibbi kullaniminin kesfi, bu irlinlin tip alanindaki tiim
kullanimlarin1 patent korumasi alta alabilecektir. Ornegin, bilinen X maddesinin
tiptaki ilk uygulamasi olarak belirli bir mide rahatsizlif1 kesfedildiginde, bu sekilde
tasarlanmig bir istemle ilag (iiriin) olarak, heniiz kesfedilmemis olsa bile aklimiza
gelebilecek tiim tibbi kullanimlar i¢in patent korumasi saglanabilecektir. Tabii ki
patent bagvurusu, yenilik incelemesi veya baska diisiincelerle belirli bir tibbi
kullanim i¢in de sinirlanabilir ve bu da istemin bu talebe gore kaleme alinmasiyla
miimkiin olacaktir?®®. Burada anlatmaya calistigimiz husus, yukaridaki gibi bir

durumda tiim tibbi kullanimlar i¢in bir {irlin patentinin miimkiin oldugudur.

Ilag endiistrisinde teknoloji gelistirmenin ciddi masraflar1 gerektirdigi dikkate
alindiginda, bu tiir bir korumanin ilag iireticilerini teknoloji gelistirme konusunda
cesaretlendirecegi disiiniilebilir. Ancak kanimca teknigin bilinen durumuna
yapilmayan katkilarin da patent korumasina kavusturulmalari, patent hukukunun
ruhuna ¢ok da uygun degildir. Asagida sonraki (ikinci) tibbi kullanimlarda
incelenecegi lizere, sadece reel kullanim ile sinirli bir kullanim istemi ile patent
korumasinin saglanmasinin hakkaniyete ve patent hukukuna daha uygun olacagi
kanisindayim. Bunun hukuki gerekgesi ise, patent hukukunda istemlerin agiklig
ilkesi olmalidir. Bir istemin biitlin tibbi kullanimlar1 kapsamasinin ilag endiistrisinin

ve tibbi alanin genisligi dikkate alindiginda, yeterli aciklikta olmadigr diisiiniilerek

262 By baglik altinda ilk tibbi kullanimlara EPO igtihatlari ile patent hakki taninmasia dair gelisim

siireci anlatilacaktir ve bu siiregteki istemlerin Ingilizce ifadeleri Snem arz etmektedir. Bu ifadelerin
Tiirkge’ye dogrudan gevrilmesi karisikliga yol agabilir, bu sebeple Tiirkge karsiliklar Ingilizce
ifadelerle birlikte verilmistir. Bkz. Fiiliirya Yusufoglu, Patent Verilebilirlik Sartlari, GSU
Yaymlanmamis Doktora Tezi; Bagka bir uygun bir Tiirkce karsilik olarak “Y terapotik etkisi olan X
kompozisyonu” diisiiniilebilir. Bkz. Hazal Zengingiil, ikinci Tibbi Kullanim Patentleri, Fikri
Miilkiyet Hukuku Y1illig1 2011, s. 482

263 Bengt Domeij, Pharmaceutical Patents in Europe, 2000, s. 129.
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reddedilmesi miimkiin olabilirdi veya EPC m. 54/4?** hiikmii ile bu tiir istemlere
cevaz verilmemesi gerekir ve yenilige dair genel kurallar tibbi kullanimlar i¢in de
gecerli olabilirdi. Kanimca olmasi gereken hukuk bu iken mevcut hukuk tartismasiz

olarak yukarida bahsedildigi gibidir.

Ayrica bu noktada yeri gelmisken, yukaridaki acgiklamalara benzer sekilde,
tibbi olmayan alanlarda da kimyasal iiriinler i¢in yapilacak istemlerin, iirliniin sadece
bir uygulamasi bilinse bile, ki patentlenebilirlik sartlarindan “sanayiye
uygulanabilirlik” i¢in en az bir endiistriyel uygulama sart olacaktir, bu iirlinii tim
alanlarda patent korumasi altina olacak olmasina deginmek gerektigini
diisiinmekteyim. ilk tibbi kullanim icin yukarida belirtilen elestiri burada da anlaml
olabilir. Patent korumasinin ana fikri, topluma sunulan bilgi karsiliginda bu bilgiden
elde edilebilecek ekonomik getirinin sinirh siire ile bilgiyi sunan tarafindan tekel
altina alinmasidir. Boylelikle teknolojinin sir olarak kalmasindansa toplum ile
paylasilmas1 6zendirilmekte, bunun karsiliginda da bilgiyi paylasan kisiye ekonomik
anlamda bir firsat sunulmaktadir. Ancak siiphesiz ki, patent hakki sahibine sunulacak
olan bu firsat, bilginin boyutu ile orantili olmalidir. Daha acik bir ifade ile toplumun
erisimine acilan bilgi nispetinde bir koruma saglanmali, bunun iizerindeki
korumalardan ka¢inilmalidir. Bir kimyasal molekiiliin veya polimerin kesfi tabii ki
bilim ve teknoloji adina 6nemli bir adimdir ve bu gibi bir kesif sonucu {iriiniin biitiin
olarak korumasi gerektigi diisiiniilebilir. Ancak bdyle bir molekiiliin sanayide higbir
kullanim alan1 bulunamadigi takdirde patent korumasindan faydalanamadigi
diisiiniilecek olursa, patent sistemlerinin aslinda molekiilii degil, bunlarin sanayideki
kullanimlarin1 patent korumasi ile odiillendirmek istedikleri diisiintilebilir. Buradan
hareketle, patent sistemlerinin aslinda bir molekiiliin sanayiye uygulanma seklini
patentlenebilir bir bulus olarak kabul ettikleri sonucuna varmak cok da yanlis
olmayacaktir. Hal boyle olunca teknige yapilan katkinin da sanayiye uygulanabildigi
nispette oldugu distniilebilir. Fakat bu alandaki iiriin patentleri, bazen sanayiye
yaptiklar1 katkinin oldukg¢a Gtesinde bir korumaya sebep olmaktadir. Tabii ki, bir
molekiilii liretmek ve bunun endiistriyel bir kullanimini bulmak, bilindik bir
molekiiliin endiistriyel kullanimin1 kesfetmekten daha zordur ve daha kapsamli bir
korumay1 hak ettigi sdylenebilir ve bu da {irlin patenti ile miimkiin olacaktir, ancak

bu durumda da bahsettigim problemle karsilagiimaktadir. Sanayiye uygulanabilir

264 Belirtmeliyiz ki, bu uygulama, EPC 2000’den 6nce fakat EPC 2000 m. 54/4 hitkmiine paralel olan
EPC 1973 m. 54/5 hiikmii ile ortaya ¢ikmustir. Bkz. EPOBA T 128/82
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herhangi bir alan bulunamamis olan bir molekiilin hi¢bir korumadan
faydalanamamasmin yaninda tek bir endistriyel uygulama alani bulunan bir
molekiiliin {irin patenti olarak, heniiz uygulama alan1 bulunmamis diger biitiin
alanlar1 da kapsar sekilde korunmasi diisiinmeye degerdir. Mevcut sistem bunu
ongodrmektedir ve tiriin patenti ile korunan bir molekiiliin sanayiye uygulanabilir yeni
kullanimlarint bulan kisiler, mevcut iiriin patenti korumasi karsisinda buluslarini
aciklamaktan imtina edebilmektedir, zira iiriin patenti korumasi, sonraki bulusgunun
bulusunu patentlemesine karsin kullanip ekonomik olarak faydalanmasini
engelleyebilmektedir ve bu da patent hukukundan beklenen fayday: golgelemektedir.
Ger¢i PatKHK m. 99 — 120 (Yedinci Boliim) ile saglanan “zorunlu lisans” imkan1 bu
soruna ¢oziim getirmektedir ancak bu sistemin de ne kadar verimli calistigi

tartismaya agik bir konudur®®.

Kanimca yukaridaki ac¢iklamalar dogrultusunda, kimyasal iiriinlere?®® iiriin
patenti verilmesi ile ortaya cikan asir1 koruma, sistemin ruhuna daha aykiri
goriinmektedir, kimya alaninda {iriin patentleri yerine sadece kullanim patentleri ile

saglanacak korumalar patent hukukun ruhuna ve hakkaniyete daha uygun olurdu.

Tiirkiye’deki mevcut duruma bakacak olursak PatKHK, EPC m. 54/4
hilkkmiine benzer bir hiikiim igermemekte ise de, mevcut hiikiimler yukarida
aciklanan EPC m. 54/4 hiikkmii uygulamasin1 engeller nitelikte degildir. PFMKT m.
7/4-5 EPC ile paralel sekilde kaleme alinmigsa da, mevcut PatKHK igin degisiklik
ongoren Patent Haklarinin Korunmasi Hakkinda Kanun Hiikmiinde Kararname ile
Bazi Kanun ve Kanun Hiikmiinde Kararnalerde Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun
Tasaris1” ise bu yonde bir degisiklik ongérmemektedir. Fakat EPC tarafi iilkelerin
patent hukuklarini yeknesaklastirma c¢abalari, dogal olarak iilkemizdeki uygulamanin

da bu yonde gelismesine yol agmustir.

2% Bu konuda Tiirkiye’de herhangi bir yargi kararina su ana dek rastlanmanustir

2% Burada sadece kimyasal iiriinlerden bahsedilmektedir, kimya alaninda kullaniliyor olsa bile makine
ve ekipman tiirii tirlinler i¢in {irlin patenti korumasi ayri bir degerlendirme konusu olup, burada bu
konuda yorum yapilmamustir.
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4.2  Sonraki (ikinci) Tibbi Kullanim

4.2.1 Genel Olarak Uygulamanin Gelisimi ve Anlamm

Ilag endiistrisindeki gelismelere bakacak olursak, ila¢ firmalarinin bilinen ilag
aktif maddelerinin bilinmeyen diger etkilerini de arastirdiklari, bu arastirmalar i¢in
Ar-Ge biitcelerinin oldukea yiliksek oldugu gozden kagmamaktadir. Zaten ilag olarak
kullanabilen iiriinlerin bilinmeyen etkilerinin de arastirilmasinin ila¢ diinyasinda
calisan bilim insanlarimi tesvik eden yonlerinden bir tanesi, bu aktif maddelerin
viicutta ne gibi silireglere maruz kaldiklarinin, kendilerini olusturan yapilara
biyokimyasal olarak nasil pargalandiklarinin, viicutta ne siirede kaldiklarinin ve
viicuttan nasil atildiklarinin veya atilmiyorsa etkilerinin 6nemli dl¢lide zaten biliniyor
olmalaridir. Bu asamalarin biliniyor olmasi, bu aktif maddelerin viicuda belirli
dozlarda alinabileceklerini gosterdigi i¢in, en azindan bu yondeki arastirmalar daha
kolay ve hizli olmaktadir ve geriye ayni aktif maddelerin baska tedavi amaglartyla

da viicuda alinip alinmamasini aragtirmak kalmaktadir.

Bu tiir aragtirmalara harcanan emek ve ekonomik degerler dikkate alindiginda,
bu yondeki teknolojik gelismelerin de patent korumasindan faydalanabilmelerini
disiinmek zor olmayacaktir. Fakat ilag endiistrisinin bu gibi buluslar1 patent
korumasi ile sinirh siire ile de olsa tekellestirmeleri, 6zellikle gelismekte ola iilke
ekonomileri i¢in tehdit olusturmakta ve bu tiirden teknolojik gelismelerin bazi
iilkelerde patent ile korunmasi, i¢ hukuk mevzuatlart ve igtihatlar1 ile kabul
edilmemekte veya siirl olarak kabul edilmektedir. Ornegin ilag ve kimya endiistrisi
hizla gelismekte olan Hindistan’da, ikinci tibbi kullanima patent verilebilmesi i¢in
terapotik etkinin arttirtlmis olmasi veya ilacin liretiminde en azindan bir yeni reaktif
irtin kullanilmas: gerekmektedir. Ayrica bilinen bir yeni fiziksel formu, etkinligi

267

artmadig siirece patent ile korunamamaktadir™’. Ancak konumuz ile dogrudan ilgili

olmamasi sebebiyle burada detaya girilmeyecektir%s.

Bilinen aktif ilag maddelerinin yine ila¢c endiistrisinde yeni etkilerinin

kesfedilmesi durumunda bu yeni kullanim alani ile sinirli bir patent korumasinin

267 \www. lexology.com/library/detail.aspx?g=f6596a72-917d-487b-930a-c3a95f9calac
2% Detayli bilgi igin bkz. Carlos M. Correa, A Guide to Pharmaceutical Patents, C. 11, 2008, s. 146 -
165
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miimkiin olup olmayacagi tartisma konusu olmustur. Bu teknolojileri gelistiren ilag
tireticileri yapmis olduklar1 yiiksek masraflarin ve harcamis olduklar1 yogun
cabalarin karsiligini, aynen yeni bir molekiiliin ilk olarak ila¢ alaninda kullaniminin

kesfinde oldugu gibi, patent ile korunmasini talep etmislerdir.

Burada 6nemli olan nokta, patent korumasmin kapsamini belirleyen istemin,
boyle bir bulusun patent korumasma kavusturulabilmesi i¢in nasil kaleme
alinacagidir. Bilindigi gibi, PatKHK m. 6/1(e) ve EPC m. 53(c) hiikiimleri insan veya
hayvan viicuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan viicudu ile
ilgili teshis usullerini patent verilemeyecek konular olarak belirtmistir®®. Bunun
sonucu olarak da “X friiniiniin Y hastaliginin tedavisi i¢in kullanim1” seklindeki

istemler reddedilmelidir.

Almanya’da Bayer firmasinin, kardiyovaskiiler amagla zaten kullanilmakta
olan bir iirliniin bu tiirden bir istemle beyinsel bir bozukluk ile ilgili kullanilmasini
Ongodren bir patent bagvurusu, Almanya Patent Ofisi tarafindan kanundaki benzer bir
madde sebebiyle reddedilmis, konu Almanya Federal Temyiz Mahkemesi Oniine
gelmis ve mahkeme 1984 yilinda verdigi kararla boyle bir istemin (use of compound

X for the treatment of disease Y) Alman hukukuna aykir1 olmadigin belirtmistir.

Bunun iizerine Isvicre’de de benzer bir tartisma yasanmustir ancak Isvigre
Patent Ofisi bu istemi reddetmekle birlikte, “X iirlinliniin, Z hastalifinin tedavisi
amaciyla ilag yapiminda kullanilmasi” (Use of a substance or composition X for the
manufacture of a medicament for therapeutic application Z) seklinde bir istemin

kabul edilebilecegini belirtmistir.

Bayer firmasi1 ayn1 bagvuruyu EPO nezdinde de gerceklestirmistir ve EPO
Almanya’daki basvuruda kullanilan istemi, tedavi usuliine yonelik bir istem olmasi

gerekcesiyle reddetmis ancak uzun tartismalar sonucunda Bayer’in bagvurusunu ve

9 ABD hukukunda ise bdyle bir sinirlama yoktur ve bu tiir patent istemleri uzun yillar boyu patent
korumasi ile odiillendirilmistir. Ancak bunun sonucu olarak hastanelerin patent tecaviiz davalarina
ugramalar1 ve bu konudaki etik kaygilar, yeni diizenlemeleri gerektirmis ve bu diizenlemeler
neticesinden doktor ve hastaneler dava agilma kaygilarindan siyrilmiglardir. Bu konuda ABD’deKki
durum ve bu alanda kisitlamalar yapilmasi yoniindeki ¢abalar ile ilgili olarak bkz. Yusuke Sato, Patent
Protection of Medical Methods — Focusing On Ethical Issues -, From Current Situation and
Problems on Intellectual Property Law, Annual of Industrial Property Law, June 2007, s. 135 -
137
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bagka benzer basvurulari?”® isvicre uygulamasindaki istem seklini kabul edilebilir
bulmustur. Iste o giin bugiindiir, bu tip istemler “Isvicre Tipi Istemler” olarak

adlandirilmaktadir.

Bu istemler ile amagla sinirli bir patent korumasi elde edilmektedir. Daha
acik bir ifade ile, istemde belirtilen tibbi uygulama ile sinirli bir patent korumasindan
bahsedilmektedir ve bu kullanimin digindaki kullanimlar, tibbi kullanim olsalar da
patent korumasindan faydalanamayacak veya patent hakkina tecaviiz ile ilgili

davalara konu olamayacaklardir.

EPC hiikiimleri arasinda bu tiirden istemlerin reddedilmesi gerektigi yoniinde
bir ifade bulunmamakla birlikte EPC 1973 hiikiimleri ikinci tibbi kullanimlarin
patentlenebilmesi yoniinde bir ifade de bulunmamaktaydi. Bu sebeple ikinci tibbi
kullanimlarin patentlenmesi sorunu igtihatlarla ¢6ziilmek durumunda kalmistir fakat
asagida deginilecegi tizere EPC 2000’de, bu igtihatlara uygun olarak diizenleme

yapilmasi geregi goriilmiistiir.

Dikkat edilecek olursa burada bahsedilen istem bir usul istemidir ve bu usul
bir ilacin liretilmesine yoneliktir. Burada akla bir soru gelmektedir. Soyle ki, bu aktif
maddenin ilag olarak tretimi, baska bir amagla kullanim igin zaten ilag olarak
retiliyor ve biliniyor oldugundan ve patent korumasinin simirlari istemlerle

belirleniyor oldugundan, bu ilag iiretim usuliiniin yeniligi tartigilabilir mi?

EPOEBA G 5/83 kararinda, yenilik incelemesinde dikkate alinmasi teknik
unsurun kullanim alanindan ileri geldigine dikkat edilmelidir. Bu gerekge ile Isvigre
Tipi istemler i¢in yeniligi kurucu unsur olarak tibbi kullanim alaninin dikkate
alinmasi gerekmekte, dolayist ile bu yeni istemdeki ilacin {iretim usulii daha 6nceki
bilinen kullanim i¢in iretilen ilacin tiretim usulii ile ayni olsa bile, yeniligin var
oldugu sonucuna varilmalidir. Fakat EPOBA bir kararlarinda 21 «yse of a

2

substance...” ifadesi yerine “process of making X for use Y...” seklindeki bir
ifadenin klasik bir usul (process) istemi oldugunu ve buradaki “...for use Y”
ifadesinin, baslangigtaki usul (process) ifadesinin etkisiyle, kullanimi agiklayici

nitelikte oldugunu fakat bu kullanimla sinirlanmadigimi ileri siirerek istemi

21 EPOEBA G 5/83
21 EPOBA T 51/93, T 958/94
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reddetmistir. Dolayisi ile isvigre Tipi bir istem yapilacagi zaman, istemin dikkatle
kaleme alinmasi1 gerekmektedir. Zaten uygulamada da bu tiir istemler kaliplagmis

sekilde hep benzer ifadelerle kaleme alinmaktaydilar.

Yukarida da belirtildigi gibi, Isvigre Tipi istemlerin EPO tarafindan kabulii
ictihatlar ile gelistirilmistir. EPC hiikiimlerinde ve EPC’ye taraf iilkelerin, Tiirkiye de
dahil olmak tzere, i¢ hukuk mevzuatlarinda ikinci tibbi kullanimlarin
patentlenebilmelerine yonelik diizenlemeler olmadigindan, her ne kadar EPO Isvigre
Tipi istemlere patent korumasi saglayacaksa da, EPC’ye taraf iilkelerin bunu kabul
etmemesi miimkiindiir. Patent basvurulari EPO nezdinde birden fazla iilkede gecerli
olacak sekilde yapilsa ve EPO tarafindan patent basvurulari kabul edilse bile,
patentin gegerli olacagi iilkelerde mahkemeler nezdinde goriilecek hiikiimsiizliik
davalar1 sonucu patent, bulus konularinin yeni olmamalar1 gerekcesiyle hiikiimsiiz

kilinabilirdi.

EPO igtihadimi ilk gelistirdigi tarihlerde ingiliz patent hukukundaki mevcut
teoriler gbz Oniine alindiginda, bu tiirden istemlerin reddedilecegi diisiiniilmiistiir.
Ancak Ingiltere’de de Isvigre tipi istemler, Ingiltere’nin EPC tarafi bir iilke olarak

EPO igtihatlari ile uyumlulugu amaciyla 1985 yilindan beri kabul edilmektedir®’%.

EPO tarafindan ictihatlarla gelistirilmis ve zaten uzun yillardir kabul goren
sonraki (ikinci)?"® tibbi kullanimlara yonelik patent uygulamalari, EPC 2000 ile
hukuki bir temele oturtulmak istenmistir ve bu sebeple EPC m. 54/5 kaleme alinmak
suretiyle acikca, ila¢ olarak kullanimi bilinen bir maddenin ilag endiistrisindeki farkli
ve bilinmeyen uygulamalarinin da patentlenebilecegi hilkme baglanmistir. Tabii ki,
bu tiirden buluslarin patent korumasindan faydalanabilmeleri i¢in de, tiim

patentlenebilirlik sartlarini1 bagimsiz olarak tagimalar1 gerekmektedir.

Bu yeni diizenleme karsisinda artik Isvigre Tipi istemlere de gerek

kalmaksizin sonraki tibbi kullanimlar patentlenebilmektedir. Fakat buradaki tek

212 Schering bagvurulari, IPD 8032, Pat Ct, 1985

23 «“Sonraki tibbi kullamim” ifadesi daha dogrudur ¢iinkii burada ilag olarak kullanilan bir maddenin
yine ilag olarak bagka bir etkisinin bulunmas ile ilgili bir teknolojik gelismeden bahsedilmektedir. i1k
tibbi kullanima yonelik patentler biitiin tibbi kullanimlar igin ¢ok genis bir iiriin korumasi sagliyorken,
sonraki tibbi kullanima yo6nelik patentler, amagla sinirli bir koruma saglamaktadir ve bu patentler
ikinci kullanim ile sinirli olmayip, ilk tibbi kullanim sonrasinda gergeklestirilmis olan bu yondeki
biitlin buluslara uygulanabilir.
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farkin sonraki tibbi kullanimlarin patent konusu olmasma dair hukuki bir temel
yaratma ve uygulama kolaylig1 olmadigina da dikkat ¢ekmek gerekir. EPC m. 54/5
hikmii dikkatle okundugunda, burada bir {irlin isteminden bahsedildigi
gorilmektedir. Bunun sonucu olarak da, birinci tibbi kullanimlarda oldugu gibi, bir
“amaca yonelik lirtin istemi (purpose-related product claim) s6z konusu olmaktadir.
Ancak buradaki amag¢ tim tibbi kullanimlar1 kapsamamakta, sadece istemde
belirtilen tibbi kullanimi1 kapsamaktadir. Ilk bakista Isvigre tipi istem ile bu iiriin
istemi arasinda pratikte bir fark olmayacak gibi goriinse de ilkinin ilacin iiretimine
dair temelde bir usul istemi oldugu ve digerinin bir {irlin istemi oldugu diisiiniiliirse,
EPC’nin kapsamina girmeyen ve iiye lilkelerin hukuk mevzuatlarina birakilmig olan
patent hakkina tecaviiz davalarinda farkliliklarin olusabilecegine dikkat etmek

gerekir?™

. Fakat konumuz disinda kaldig1 i¢cin bu noktada detaya girilmeyecektir,
burada sadece, tecaviiz davalar1 agisindan patent hakk: sahibinin, yeni uygulama ile
jenerik ilag freticilerine karsi daha avantajli bir durumda olabilecegine dikkat

¢ekelim.

Her ne kadar baslangicta hem Isvicre Tipi istemlere hem de yeni uygulama ile
amaca yonelik {iriin istemlerine imkan verilmigse de EPO resmi biilteninin 2010
sayisina gore, 29 Ocak 2011 tarihinden itibaren, ikinci tibbi kullamimlar igin Isvigre

Tipi istemler kabul edilmeyecektir.

PatKHK ise EPC m. 54/5 hiikmiine esdeger bir hiikiim icermemektedir ancak
Tirkiye EPC 2000 s6zlesmesini imzalamak ile i¢ hukukunda EPC 2000 ile uyumlu
diizenlemeleri yapma taahhiidii altina girmistir. PFMKT m. 7/5 de bu amagcla kaleme
alinmistir ancak yukarida da belirtildigi gibi rafa kaldirilmis ve simdilik PatKHK’da
baz1 degisiklikler yapilmasinin giindemde oldugu goriilmektedir. Fakat bu degisikler
icerisinde ikinci tibbi kullanimi temellendirecek EPC m. 54/5 hiikmiine paralel bir
degisiklik goriilmemektedir. Mevcut PatKHK igerigi, Isvigre Tipi istemlerin
uygulanmasii engeller nitelikte olmadigindan ve Tiirkiye EPC 2000 tarafi bir iilke
oldugundan otiirii bu tip istemlerin EPC hiikiimleri ile paralel sekilde yorumlanmasi
gerekmektedir. Fakat Tiirkiye EPC 2000’1 2007 tarihinde onaylamis ve bunun
yiiriirliige giris tarihi de 13 Aralik 2007°dir. Bu tarihten onceki patent basvurulari

2" Ingiliz hukukundaki katkisal veya dolayli tecaviiz (indirect infringement) ve dogrudan tecaviiz
(direct infringement) kavramlari i¢in bkz. Lionel Bently/Brad Sherman, Intellectual Property Law,
Oxford University Press, 3rd Edition, 2009, s. 540 — 553
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icin, Tiirkiye EPC 2000 hiikiimlerini uygulamak taahhiidii altinda degildir. PatKHK
ise sonraki tibbi kullanimlara dair herhangi bir hilkim icermemektedir. Tirkiye
mahkemelerinin bu tarihten 6nceki patenler i¢in PatKHK ve EPC 1973 hiikiimlerine
gore karar vermeleri gerektigi géz oniine alindiginda, EPC 1973 hiikiimlerinde ise
sonraki tibbi kullanimlara dair agik bir hiikim bulunmadig1 ancak bu uygulamanin
EPOBA ictihatlar ile gelistigi diisiiniildiigiinde, Tirk mahkemelerinin EPC 1973
hiikiimlerini EPOBA ile ayni1 yorumlamak zorunda olmamalarindan 6tiirii®”> sonraki
tibbi kullanimlara dair Avrupa patentlerini hiikiimsiiz kilmalar1 pek muhtemeldir®’®.
Bir goriise gore TPE nezdindeki ulusal patent basvurularinda, PatKHK hiikiimleri
ikinci (sonraki) tibbi kullanimi kabul etmedigi icin, sonraki tibbi kullanimlarin

patentlenmesi miimkiin degildir 21

Kanimca bu gorlis, PatKHK hiikiimlerinin
sonraki tibbi kullanimlar1 yasaklamamis olmasi karsinsinda kolay kabul edilebilir bir
hiikiim degildir. 13 Aralik 2007 tarihi 6ncesi igin Isvigre Tipi bir istemle ikinci tibbi
kullanimlarin patentlenebilmesi TPE’nin ve hiikiimsiizlik iddiasina dair karar Tiirk
mahkemelerinin PatKHK ve EPC 1973 hiikiimlerini yorumlamalar1 sonucuna gore
sekillenecektir. Yukarida Istanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Mahkemesi’nin
hiikiimsiizliik kararina vurgu yapmak isterim fakat bu bir yorum olup, kanundan

yukaridaki sekilde kesin ve net olarak ¢ikarsanabilecek bir sonug degildir.

Burada son olarak, ikinci tibbi kullanimlara harcanan yogun ¢aba ve yiiksek
masraflarin ekonomik karsiliginin patent korumasi yoluyla aranmasi, patent
korumasinin saglanmast durumunda bu tiirden hi¢ de kiigiimsenemeyecek degerli
caligmalarin tesvik edilmis olacagi, seklindeki yaklasimlarin patent hukukunun temel
kavramlariyla c¢eligmedigini, bilakis patent hukukuna dair teorilerle paralellik
icerisinde oldugunu belirtmek isterim. Ancak bu vesile ile yukarida deginilmis olan
ilaglarin ilk tibbi kullanimlarinin, tibbi biitiin kullanimlar i¢in bir {irlin patenti
korumasina hak kazanabilmelerini 6ngoren son derece genis korumaya dair yapmis

oldugum elestirileri de hatirlatmak isterim.

2" Ayn1 yénde bkz. Fiilirya Yusufoglu, Avrupa Patent Ofisi Nezdindeki itiraz Prosediirii ile
Paralel Olarak Yiiriitiillen Hiikiimsiizliik Davasi ve Bekletici Mesele Sorunu, Fikri Miilkiyet
Hukuku Yillig1 2011, s. 465 — 466.

278 pkz. Istanbul 1 .Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi, Esas No: 2011/92, bu kararda patentin
hiikiimsiizligiinden bahsedilmemektedir ancak ihtiyati tedbir ile ilgili karar, ikinci tibbi kullanim bu
sekilde yorumlanmak suretiyle verilmistir. Patentin hiikiimsiizliigii ve patent hakkina tecaviiz ile ilgili
talepler ise heniiz karar baglanmamis olup, sonu¢ merakla beklenmektedir.

2" Hazal Zengingiil, ikinci Tibbi Kullanim Patentleri, Fikri Miilkiyet Hukuku Y1lligi 2011, s. 506
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4.2.2 Sonraki (ikinci) Tibbi Kullanimlarin I¢erigi

Bu bagslik altinda hangi tiir kullanimlarin ikinci (sonraki) tibbi kullanimlar

olarak yorumlanabilecegi lizerinde durulacaktir.

Oncelikle, yukarinda belirtilen durumun tekrar1 olarak, ilag olarak kullanimi
bilinen bir iirliniin, farkli bir tedavi alanindaki kullaniminin kesfedilmesi durumunda,
patent verilebilirlik sartlarini tagimasi halinde bu kullanim ile sinirli olarak patent
korumasindan faydalanabilecegini ifade edelim. Ancak burada patent ofislerinin ve
mahkemelerin ¢ok dikkatli olmalar1 gerekmektedir. Bazen farkli goriinen
uygulamalar gercekten farkli olmayabilir, birbirleri ile bagimli, neden-sonug iliskisi
icerisinde olabilirler, hatta ayni1 tibbi durum farkli ifadelerle ele alinmus olabilir. Iste
bu gibi durumlarda yeniligin mevcut olmadigi sonucuna varilmalidir. Bilinen bir
liriinlin bilinen bir uygulamasinin sadece etki mekanizmasinin agiklaniyor olmasi
yeniligin oldugu anlammna gelmemektedir 2. Ancak buradaki bir farka dikkat
etmeliyiz. Uriiniin kullanim1 sonucu olusan etki dis diinyada goriinmiis ancak farkina
vartlmamissa bu farkli bir durumdur ve ikinci tibbi kullanim tam da bu alandaki
buluslar1 korumaktadir. Bir 6rnekle aciklamak gerekirse, A maddesinin agr1 kesici
olarak kullanildig1 biliniyor olsun. Eger A maddesinin beyindeki agriyr algilayan
reseptorleri bloke ettigine yonelik bir istemde bulunulursa, bu durumda istemin
reddedilmesi gerekmektedir, ¢linkii buradaki istem A maddesinin sadece ¢alisma
prensibini bize agiklamaktadir ve bu ilacin yeni bir tibbi kullanimma karsilik
gelmemektedir. Ancak A maddesinin bir mide rahatsizliginin tedavisinde kullanimi
ile ilgili bir istem kabul gorecektir. Aslinda A maddesi agri kesici olarak
kullaniliyorken mide iizerindeki etkisi, agr1 kesici olarak kullanildigi durumlarda
fiillen ortaya ¢ikmuis olsa bile, bu etkinin insanlar tarafindan bilinmiyor olmasi
karsisinda EPO bunu agiklayan bir bulusu teknige yapilmis bir katki olarak

degerlendirmekte ve patent korumasina deger bulmaktadir.

EPO ictihatlarina gore, aynt maddenin ayni hastalik i¢in fakat farkli bir
fizyolojik veya patolojik grup lizerinde uygulanmasi patent hukuku anlaminda bir

yenilik olarak kabul edilebilmelidir ancak bilinen grup ile yeni uygulama i¢in segilen

218 EPOBA T 669/01
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gruplarin kesismemesi gerekmektedir®”®. Ornegin yeni kesfedilen ve patent korumasi
Istenen etki, belirli yas gruplarinda, tedavi edilmek istenen hastaligin yaninda farkli
bir hastalik ile de miicadele eden kisilerde (6rnegin, kanser ilaci i¢in ayn1 zamanda
hipertansiyon hastasi olan kanser hastalarinda), belirli kan grubuna sahip kisilerde
goriilebilir. Kuskusuz, bu istemlerin patentlenebilmesinde yenilik sartinin yaninda
diger patent verilebilirlik sartlarinin, 6zellikle de teknigin bilinen durumunun asilip

asilmadiginin ¢ok dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

llaglarin dozajlarina yonelik istemler ise oldukca tartismali bir konudur.
Genel olarak EPO gec¢miste dozaj rejimlerine dair istemleri, eger istemler sadece
dozaj rejimlerine yonelikse ve tedaviye dair bagka bir yenilik getirmiyorsa reddetme
egilimindeydi, zira dozajin ayarlanmasi doktorun gérev alanina girmektetir ve EPC
m. 54/3 kapsaminda bu gibi istemler reddedilmelidir. Ancak son yillarda bu tiir
istemlerin de sonraki tibbi kullanim istemleri ¢ercevesinde kabul edildikleri
goriilmektedir. Fakat bu konuda da bulug basamagi incelemesinin dikkatle yapilmasi
gerektigini ve genel gecer bir uygulamanin bulunmadiginit belirtelim. Kanimca
sadece dozaja yonelik bir istem kural olarak reddedilmelidir meger ki, bu dozaj

istemi kolayca 6ngoriillemeyecek, ¢ok farkli bir bilgiyi topluma sunuyor olsun.

Son olarak, ilacin farkli uygulama sekillerinin de bir yenilik olarak
goriilebileceklerini belirtelim. Ornegin agiz yoluyla alman bir ilacin enjeksiyon
yoluyla uygulanmasi, etkinliginin artmasina ve/veya yan etkilerinin azalmasina
imkan verebilmektedir. Diger patentlenebilirlik sartlar1 da karsilandiginda, bu tiirden

buluslarin patent ile korunmasima engel bulunmamaktadir®®°.

4.3 Sonraki (ikinci) Tibbi Olmayan Kullanim

Bu baslik altinda bilinen bir iirlinlin tibbi olmayan alanlarda da baska bir
kullanim1 kesfedildiginde, bu kullanim ile siirlt bir patent korumasiin miimkiin

olup olmayacag tartisilacaktir.

[k bakista bunun tartismaya deger bir durum olmadig1 ve bu gibi durumlarda

kulanim ile sinirli bir patent korumasinin miimkiin olacagi, hatta bu ¢alismada bir¢ok

219 EPOBA T 19/86, EPOBA T 893/90
20 Bkz. EPOBA T 51/93, EPOBA T 143/94
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kez bu tiirden istemlerin yapilabileceginin belirtildigi akla gelebilir. Gergekten de
boya endiistrisinde kullanilan bir kimyasal iirlinlin deterjan endiistrisinde bambagska
bir etki yarattiginin kesfedilmesi halinde bunun kullanim istemine konu olabilecegi
ve bu kullanim ile smirli bir patent korumasimi  saglanabilecegi seklindeki
aciklamalar caligmanin bagindan beri belirtilmektedir ve bu konuda herhangi bir

tartisma yersizdir.

Ancak burada sonraki tibbi kullanima dair igtihatlarin gelismesiyle birlikte
akla gelen bagka bir konu iizerinde durulacaktir. Acaba bilinen bir {iriiniin bilinen
sekilde fakat farkli bir amag i¢in kullanimi1 patent hukuku anlaminda yeni midir? Bu
konuyu EPOEBA tarafindan verilmis iki 6nemli karari inceleyerek agiklamak faydali

olacaktir.

Mobil firmasi bilinen bir katki maddesinin madeni yaglarda siirtiinmeyi
azaltict etki gosterdigini belirlemis ve bu maddenin madeni yaglarda kullaniminm
patentlemek istemistir. Ancak Chevron firmasi bu maddenin zaten madeni yaglarda
korozyon inhibitorii (paslanma geciktirici) olarak kullanildigini belirtmek suretiyle
patent hukuku anlaminda istemin yenilikten mahrum oldugunu belirtmistir. Bunun
tizerine Mobil firmasi isteminde degisiklige gitmis ve bu maddenin siirtiinmeyi
azaltict etkisinin daha once bilinmeyen bir etki oldugunu belirtmek suretiyle bu

amagla kullanimi i¢in bagvurusunu yinelemistir.

Dikkat edilecek olursa burada bilinen bir iiriiniin bilinen bir kullanim sekli
s0z konusudur. Bu {iriin zaten madeni yaglarda korozyon inhibitérii olarak
kullanilmaktaydi ve bu sekilde kullanim sonucunda siirtiinmeyi azaltic1 etkisi de dis
diinyaya yansimig olmaktaydi. Fakat bu siirtlinmeyi azaltici etkinin varligi
kullanicilar tarafindan fark edilmemisti, yani bu bilgi dis diinyaya yansimis olmakla
birlikte ayn1 zamanda gizli kalmist1. iste bu durum yukarida bahsettigimiz ikinci tibbi
kullanimla ile bu noktada benzerlik gdstermektedir. Ornek verecek olursak, kalp
hastaliginda kullanilan bir ilag viicuda alindiginda bu ilacin ayn1 zamanda mide i¢in
de olumu etkileri dis diinyaya yansimis olur. Ancak sonradan bu ilacin mide ilact
olarak da kullanilabileceginin kesfedilmesi durumunda bu amagla sinirl bir patent
isteminin yeni sayilabilecegi ve hatta diger patentlenebilirlik sartlarini da tagimasi

durumunda patent korumasindan faydalanabilecegi yukarida belirtilmisti.
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Ayni1 bakis agisi ile tibbi olmayan kullanimlar i¢in de bu teorinin uygulanmasi
EPOEBA tarafinda miimkiin goriilmiistiir. EPOEBA, sonraki tibbi kullanimlara dair
G 5/83 kararina atif yapmak suretiyle tibbi olmayan alanlarda da bu tiiren bir yeniligi
patent hukuku anlaminda kabul etmistir. Ustelik sonraki tibbi kullanimlara &zgii EPC
m. 54/3 hiikmiinden kaynaklanan ve Isvicre Tipi istemlerin yaratilmasina sebep olan
sorun, sonraki tibbi olmayan kullanimlar i¢in yapilacak patent basvurularinda soz

konusu degildir.

Burada dis diinyaya etkileri zaten yansimis olan ancak farkinda olunmayan,
gizli kalmis, i¢sel bir gergeklikten bahsedilmektedir. Bilindigi gibi buluslarda teknik
unsur zorunludur ve bu tirden istemlerde teknik unsur bu bilinmeyen etkide

bulunmaktadir.

Yeniligin bulunup bulunmadigini anlamak i¢in istem ile toplumun erisimine
acilmis olan bilginin bu istemden Once de aymi sekliyle topluma sunulmus olup
olmadigina bakilmalidir. Eger sunulmamis oldugu goriiliiyorsa bu istemin patent
hukuku anlaminda yeni oldugu diisiiniilmelidir. Ancak burada bulus basamagi
incelemesi de ¢ok biiyiilk 6nem tasimaktadir. Eger bu bilgi istemden 6nce toplumun
erisimine sunulmamig ancak agikar ise bu durumda yenidir ancak asikar oldugu i¢in

patent korumasina kavusamayacaktir.

Bu tiirden gizli kalmis bilgilerin yeni olarak kabul edilmesinde aranan
kriterler aslinda yenilik i¢in aranan genel kriterlerden farkli degildir. Bir olgu her ne
kadar dis diinyaya yansimissa da bunun bilgisi toplumun erigimine sunulmamaissa, bu

bilginin yeni oldugu kabul edilecektir.

Bu konu ile ilgili olarak EPOEBA G 2/88 ile ayni yil igerisinde verilmis olan
EPOEBA G 6/88 kararma da deginelim. Bayer firmasi, bitkilerin gelisimini
diizenlemekte kullanilan bir maddenin ayn1 zamanda bitkilerde mantar olusumunu da
engelledigini belirlemis ve bu amagcla siirlt bir patent isteminde bulunmugtur®*.
EPOEBA G 2/88 kararindaki gibi, burada da bilinen bir iriiniin bilinen sekilde
kullanim1 s6z konusudur. Bu madde bitkilerin gelisimlerini diizenlemek amaciyla

bitkilere sprey ile uygulanmaktadir ve bu uygulama sonucu kim bilir ka¢ kez mantar

281 Bu bir tarim ilac1 olmasima ragmen, “ilag” ifadesinden, karisikliga sebep olmamak adina kasten
kaginilmistir. Ciinkii tarim ilaglari, yukarida incelenmis olan tibbi kullanimlar anlaminda “ilag” olarak
kabul edilmemektedir. Dolayisi ile burada da bir ilag patentinden bahsedilmemektedir.
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olusumu da engellenmistir, dolayist ile mantar 6ldiirticii etki dig diinyaya yansimistir.
Ne var ki, Bayer firmas1 bunu belirleyene kadar hi¢ kimse bu etkinin farkinda degildi.
Iste bu gizli kalmis bilginin giin 15181na ¢ikarilmasi patent hukuku anlaminda yeni bir
bulus olarak goriilmiis ve diger patentlenebilirlik sartlari da mevcut bulunarak

basvuru kabul edilmistir.

Dikkat edilecek olursa, sonraki tibbi kullanim ile ilgili EPOEBA G 5/83
kararinin sonraki tibbi olmayan kullanimlar iizerinde ¢ok biiyiik etkisi olmustur ve
EPOEBA G 2/88 ve G 6/88 kararlarinda G 5/83 kararina atif yapmak suretiyle bu
etkiyi acik¢a gdstermistir.

Sonraki tibbi kullanimlara dair yukaridaki agiklamalarda da deginildigi gibi,
bu tiirden istemlerin ¢ok dikkatli incelenmesi gerekmektedir. Birbirine bagimli,
sebep-sonug iliskisi igerisindeki etkiler yaniltici olabilir. EPOBA T 892/94 karari,
deodorant etkisi bilinen ve bu amagla kullanilan aromatik esterlerin bazi
mikroorganizmalarin gelisimlerini engelledigini (azalttigin1) belirtmek suretiyle
patent istemine konu olmasini incelemistir. Buradaki onceden bilinen deodorant
etkisinin zaten mikroorganizmalarin gelisiminin engellenmesi sonucu ortaya ¢iktigi
anlagilmistir. Bu durumda, teknigin bilinen durumu ile bulus olarak iddia edilen olay
arasinda bir sebep-sonug iliskisi oldugu goze batmaktadir. Baska bir deyisle, patent
bagvurusunda verilen bilgi, teknigin bilinen durumunun nasil olustugunu bize
aciklamaktadir. Bir etkinin nasil olustugunun agiklanmasinin, patent hukuku

anlaminda bir bulug olmadigina yukarida muhtelif kez deginmistik.

EPOBA T 210/93 kararinda ise, bilinen bir usuliin (prosesin) belirli bir amaca
yonelik kullanimini, sonraki tibbi olmayan kullanimlardaki kriterler ile paralel
sekilde miitalaa etmemis, patent bagvurusunu prosesin ayni olmasi gerekgesiyle geri

gevirmistir282. Ayica bilinen bir {irliniin, bilinen bir usul ile yine bilinen bir iirliniin
iiretiminde kullanilmasi da, her ne kadar son iiriiniin baz1 6zellikleri gelistirilmis olsa

da, yeni olarak kabul edilmemistir®®,

282 Ayrica bkz. EPO T 684/02,

2% EPOBA T 1855/06, Guidelines for Examination of the EPO 2012, Part G, Chapter VI, 7.2;
Burada bilinen usul, patent korumasi aranan {irliniin iiretimi ig¢in degil baska bir liretim sekli icin
uygulanmakta iken sonradan baska bir bilinen iiriin i¢in uygulanip, buna istinaden patent korumasi
talep edilmistir.



151

Belirtilmelidir ki, her ne kadar bu konudaki EPO uygulamalar: igtihatlarla
giinimiizde belirli temele oturmus goriinse de, bazi iilke hukuklari, 6zellikle de
gelismekte olan {ilkeler, bu tiirden bir gizli bilginin topluma sunulmasi durumunda

yeniligin varligin1 kabul etmemektedirler.

Ikinci tibbi ve tibbi olmayan kullammlara dair énemli bir sorun, patent
hakkina tecaviiz davalarinin nasil ele alinacagidir. Mobil 6rnegine donersek, bu katki
maddesini kullanan kisinin korozyon inhibitorii amaciyla mi1 yoksa siirtlinmeyi
azaltma amaciyla mi1 kullandigini kim bilebilir? Belki saticinin iirlinii ile ilgili verdigi
bilgiler, iiriin spesifikasyonlar1 gibi dokiimanlar saticinin konumu hakkinda fikir

verebilir ancak kullanicilar igin ispat sorunu oldukga biiyiiktiir®’,

%84 ionel Bently/Brad Sherman, Intellectual Property Law, s. 550-551, Oxford University Press,
3rd Edition, 2009
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SONUC

1. Diinyadaki cesitli hukuk sistemlerinde patent verilebilirlik sartlar1 temelde ayni
olmakla birlikte bazi farklar da gdzlemlenebilmektedir. Ornegin, ABD’de “asikar
olmama” yani “bulus basamagmi haiz olma” sarti EPC’den biraz daha farkl

inceleniyor olsa da temel kurallar benzerlik gostermektedir.

2. Patent verilebilirlik i¢in PatKHK hiikiimlerinde belirtilen “yeni olma”, “bulus
basamagini haiz olma” (diger bir deyisle “asikar olmama”) ve ‘“sanayiye
uygulanabilir olma” sartlar1 disinda, yine PatKHK hiikiimlerinde belirtilen patent
verilemez buluslardan olmama sart1 yaninda, bagvuru konusunun bir bulug olmasi
da miistakil bir sart olarak diistiniilebilir. Bu sarta kisaca “teknik sart” diyebiliriz.
Bu sart digerlerinden bagimsiz bir sart olup, patent bagvurusu sonrasi incelemede

miistakil olarak ve oncelikle degerlendirilmelidir.

3. Bir bulusta teknik unsurlarla birlikte teknik olmayan unsurlarin bir arada
bulunmasi ¢ok muhtemeldir. Eski EPOBA igtihatlart “katkisal yaklasim
(contrinution approach)” fikrini benimsiyordu. Bu fikre gore bulus teknik alana
katki yapmiyorsa patent hukuku anlaminda bulus olarak gorilmiiyordu ve
patentlenemiyordu. EPOBA bu i¢tihadini degistirmistir, yukarida da deginildigi
gibi teknik sart, diger patentlenebilirlik sartlarindan ayr1 bir sart olup diger
sartlardan bagimsiz bir incelemeyi gerekli kilmaktadir. Bu durumda teknige
yapilan katki ayr1 bir inceleme konusu olup bu katki, “teknik sart” incelemesinde
aranmayacaktir. Sonug olarak teknik sart incelemesinde bulus bir biitiin olarak
diistintilecektir ve teknik unsurlarin teknik olmayan unsurlar karsisindaki agirligi
da dikkate alinmayacaktir. Bulus konusu yogun olarak teknik olmayan
unsurlardan olusuyor olsa bile teknik unsurlarin bulunmasi bulusun teknik alana
ait olmasi i¢in yeterlidir. Ustelik bu asamada teknige yapilmis bir katkinm varlig

da aranmayacaktir, bu katki diger inceleme alanlarimim konusudur.

4. Bir bulusun patentlenebilmesi i¢in bulus konusunun mevzuatlarda belirtilen bulus
olarak kabul edilmeyen ve bulus olarak kabul edilmesine ragmen
patentlenebilirlikten muaf tutulmus alanlara girmemelidir. EPC ve PatKHK bu

konular1 sayarken farkli bir siniflandirma yapmistir. PatKHK m. 6/1(e), insan
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veya hayvan viicuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan
viicudu ile ilgili teshis usullerini patent bulusg niteliginde olmadiklar1 sebebiyle
patentlenebilir  konular disarisinda birakmistir.  Ancak bunarlin  bulus
sayllamayacagini sOylemek miimkiin degildir. Her ne kadar pratikte 6nemli bir
fark yaratmasa da EPC m. 53 hiikmiine paralel olarak, bu konular bulus
olmalarina ragmen patentlenemez buluslar olarak gosterilmeliydi. PFMKT rafa
kaldirilmissa da “Patent Haklarimin Korunmas: Hakkinda Kanun Hiikmiinde
Kararname ile Bazi Kanun ve Kanun Hiikmiinde Kararnalerde Degisiklik
Yapilmasina Dair Kanun Tasarisi” bu konuyu EPC ile kismen uyumlu sekilde

diizenlemektedir.

Bulus sayilamayacak nitelikteki yenilikler per se patente konu olamazlar,
dolayist ile bu yeniliklerin bulug sayilabilecek yeniliklerle bir arada bulunmalari
sonucu patentlenebilir bir yenilikten bahsedilebilir. Daha agik bir ifade ile
kanunen bulus sayilamayacak nitelikte olan yaratmalarin bulusun igerisinde var
olmasi bunlarin patentlenemeyecegi anlamina gelmemekte, bulug sayilabilecek

yeniliklerle bir arada olmalar1 durumunda patent hakki s6z konusu olabilmektedir.

. PatKHK m. 6 ifadesi, konusu kamu diizenine veya genel ahlaka aykiri olan
buluslart patentlenemez olarak belirlerken, EPC m. 53(a) bulusun ticari
kullaniminin kamu diizenine aykir1 olmasi halinde patentin verilemeyecegini
ongormistiir. PatKHK hiikkmii burada patentlenemeyecek alan1 daha genis
cizmektedir. Ayrica EPC m. 53(a) hikmiine gore bir konunun kanunlarla
yasaklanmis olmasi tek basmma bunun kamu diizenine aykiri oldugu anlamina
gelmemektedir. Ornegin, bir iilkede ¢evre mevzuati cergevesinde kullanimi yasak
olan bir {irtiniin {iretimi yasak olmayabilir. Bu durumda bu {iriiniin {iretimine dair
bir bulusu, sirf kullaniminin kanunlarca yasaklanmis olmasi sebebiyle genel

ahlaka veya kamu diizenine aykir1 géremeyiz.

PatKHK m. 6/4(a) bir istisna hiikkmii olmasi dolayisi ile dar yorumlanmalidir.
Ayrica PatKHK m. 99(c) ve PFMKT m. 70/1(c) hiikiimleri kamu yarari
durumunda zorunlu lisans hiikkmiinii 6ngérmektedir, buradan anlasilan, patent ile
korunan bir iirliniin az miktarda bulunmasi, yeterince iiretilememesi s6z konusu
oldugunda bu patentin kamu diizenine aykirt olmadigidir. Béyle bir durumda

zorunlu lisans hiikmii uygulamaya konulmak suretiyle iiretim arttirilabilir.
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7. Teknigin bilinen durumuna dair referanslar yazili, s6zIi veya uygulama yolu ile
aciklanan bilgiler olabilir. Onemli olan bilginin toplumca erisilebilir olmasidur,
toplum tarafindan bilgiye fiilen erisilmis olmasi aranmamaktadir. Ancak
toplumun erisemeyecegi nitelikte bir bilgi basili da olsa toplumun erisimine
sunulmus sayilmamaktadir. Ornegin, kiitiiphanede hi¢ kimsenin okumadig: bir
dokiiman toplumun erigimine ag¢ilmis sayilmali iken, heniiz tasnifi yapilmamas,
raflara yerlestirilmemis bir bilimsel ¢alisma, mesela doktora tezi, toplumun
erisimine ac¢ilmis kabul edilmemelidir. Diger taraftan, internet tizerinde toplumun
erisimine agilmis kaynaklarin da fiilen ulasilmis olmasi gerekmeyip, ulasilabilir
olmas: yeterlidir. Internet yayinlari ¢cok kisa siire erisime agilsa bile, genel olarak
toplumun erisimine agilmis sayilmalidir ancak aksi ispat edilebilir. Her olay

kendi dinamikleri ¢er¢cevesinde ayr1 ayr1 degerlendirilmelidir.

Zimnen de olsa gizlilik anlasmasi ¢ergevesinde agiklanmis olan bilgiler toplumun
erisimine sunulmus sayilmazlar ancak bu anlasma cergevesinde bilgiyi edinmis
olan kisilerin yapacaklar1 gizlilik anlasmasina aykir1 agiklamalar, bu anlagsmay1

ihlal eder ve bilgiyi toplumca erisilebilir hale getirir.

8. Yanliglikla aciklanmis bilgiler de artik toplumun erisimine agilmistir. Hukuk
sistemleri bu gibi durumlardan bulus sahibini korumak i¢in hosgorii siiresi
belirlemek suretiyle bu agiklamadan itibaren belirli siire igerisinde yapilacak
patent bagvurularini gegerli saymaktadirlar. EPC m. 55 hiikmii hosgorii siiresini
cok istisnai durumlar i¢in belirlemis olup, olasi hatalardan bulus sahibini
yeterince korumamaktadir. PatKHK m. 8 ise gorece bulus sahibi lehine bir
diizenleme olup kanimca yerindedir ancak bu durumda da, bulus sahipleri,
bagkalarinin o anda hogsgorii siiresinden faydalanip faydalanmadiklarim
bilemeyecek bu belirsizlik kendileri i¢in olumsuz sonuglar dogurabilecektir.
Kanimca o6zellikle PatKHK m. 8/1 bulus sahibini korumaktadir ancak siire
gereksiz derecede uzundur. Bu siirenin kisaltilmasi ile belirsiz siireden
kaynaklanacak problemler bertaraf edilirken, bulus sahibinin dikkatsizlikle
yapacag aciklamalarin sonucunda bulusunu patentleyememe riski de oldukca

azalacaktir.

9. Bulusa patent verilmesini etkilemeyen agiklamalar EPC m. 55 hiikmiinde ¢ok
siirlt sayilsa da PatKHK daha genis bir uygulama alani yaratmaktadir. Yukarida
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da belirtildigi gibi bulus sahibinin patent bagvurusundan veya varsa riigchan
tarihinden 12 ay Oncesine kadarki aciklamalari bulusa patent verilmesini
etkilemeyecektir,doktrinde bu siire “atifet” veya ‘“hosgorii” siiresi olarak
adlandirilmaktadir. Sergilerde yapilan agiklamalar da PatKHK m. 8/1(a) hiikmii
kapsaminda degerlendirilmesi gerekir. Bu durumda EPC m. 55 hiikmiinde
belirtilen uluslar arasi sergilerden farkli olarak bu agiklamanin 6zellikli olmast
gerekmemektedir. EPC ile diger bir fark da siirelerdir. Hal boyle olunca, EPC
nezdinde Tirkiye’nin de secildigi bir patent basvurusu patent hakki
kazanamayacakken, TPE nezdindeki ayni bulus i¢in yapilacak bir basvuru, genis
hosgorii uygulamasi sayesinde patente hak kazanabilir. Ayrica, PatKHK
tarafindan sergilere baglanan bir de riichan hakki s6z konusudur ve bu durumda
EPC ile uyumsuzluk daha da artmaktadir. Bu uyumsuzlugun PatKHK

hiikiimlerinde yapilacak degisikliklerle bir an 6nce giderilmesi gerekmektedir.

Yenilik incelemesinde teknigin bilinen durumu belirlenirken referansin biitiinii
ele alinmalidur. Tlgili teknik alandaki uzman kisinin bu referansin, érnegin bu bir
dokiimansa bu dokiimanda yazilanlarin tamamini bilgisi  dahilinde
degerlendirmelidir. Eger teknigin bilinen durumu bulus konusu ile ayniyet dl¢iisii
icerisinde Ortlisiiyorsa, bulusun yeni olmadigina karar verilir. Yazili kaynaklar
incelenirken tek bir referansin bir biitiin olarak ele alinmasi gerekir. Yenilik
incelemesinde referanslarin  birlestirilmesine imkan verilmemistir. Yazili
referanslarin tek bir kitap, katalog vs. halinde olmalar1 bunlarin tek bir dokiiman
oldugunu goéstermez. Ornegin, bir katalogda bambaska iki konu igin ayrilmis

boliimler iki ayri referans olarak diistiniilmelidir.

Faydali model bagvurulari i¢cin PatKHK m. 156 hiikmii kullanim yolu ile
toplumun erisimine ac¢ilmis bilgilerde iilkesellik prensibini benimsemis olup,
sadece llke icerisinde kullanim yolu ile topluma acilan bilgilerin yeniligi ortadan
kaldiracagin1 belirtmistir, diger referans cesitleri i¢inse diinyanin herhangi bir
yerindeki yazili veya baska yollarla agiklanan bilginin yenilik incelemesinde
referans olarak  kullanilabilecegini belirtmis, mutlak yenilik prensibini

’

benimsemistir. “...baska yollarla...” ifadesinin kullanim:1 da kapsadigi, bu
sebeple mutlak yenilik prensibinin kullanim yolu ile agiklanan bilgiler i¢in de

gecerli oldugu, PatKHK m. 156 hiikmiiniin ifade problemi oldugu ileri siiriilse de
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kanimca bu tercih bilinglidir ve faydali model basvurulari i¢in kullanim yolu ile

yapilan agiklamalarda iilkesellik prensibi uygulanmalidir.

Yenilik incelemesinde teknigin bilinen durumu ile patent bagvurusuna konu
olmus olan bulus karsilastirilirken, ilgili teknik alandaki uzmanin rolii gozden
kagmamalidir. Aslinda bulus basamag: incelemesinde ilgili teknik alandaki farazi
uzmanin daha detayli bir inceleme yapmasi, referanslar1 birlestirebilmesi vs.
beklenir, yenilik incelemesinde ise tabiri caiz ise uzmanin referanstan ilk bakista
anlayabilecegi bilgiler teknik alana dair sayilmalidir. Her ne kadar uzmanin rolii
bu asamada dar goziikse de 6nemi gozden kagirilmamahdir. Ozellikle kimya
alaninda ayni iiriin veya usulden farkl ifadelerle bahsetmek yanilmaya sebebiyet
verebilir. Dolayis1 ile bu gibi noktalarda patent basvurusunu inceleyen

gorevlilerin azami dikkati gostermeleri gerekir.

Ayrica EPC igtihatlarinda belirtilmis olan teknik alana dair baz1 temel prensipler,
Ornegin, deger araliklarindaki yakinlik dereceleri, fonksiyonel unsurlar vs.

dikkate alinmalidir.

Secimlik buluslar patent diinyasinin en karmasik konularindan birisidir ve farkli
goriiniimlerde karsimiza cikabilir. Ornegin, her bir iiyesi bilinen yeteri kadar
genis en az iki Uriin kiimesinden secilecek Uriinlerin karigimi veya kimyasal
reaksiyonu sonucu elde edilecek olan iiriin yeni sayilabilir. Ancak tek iiriin
listeden secilecek bir {iriin ile proses listesinden segilecek proses sonucu
olusacak triin yeni sayllmamalidir. Bunun sebebi ise, ikinci durumda olusacak
olasi iiriin sayisinin ilgili alandaki uzmanca kolayca goriilebilecek kadar sinirlt
olmasidir. Eger liriin kiimeleri yeteri kadar genis degilse, yine ihtimallerin sinirlt

olmasi sebebiyle olusacak iiriiniin yeni olmadigi diisiintilmelidir.

Markush istemleri tek bir ifade ile birden fazla iirliniin kastedilecegi sekilde ele
alinan istemler olup burada {iriin sayist sinirsiz dahi olabilir. Cok genis bir iirlin
yelpazesi i¢in Markush tipi istem yoluyla patent talep edilirse, bu iiriinlerin
bazilarinin ileride patent kapsamindan ¢ikarilmasi hiikiimsiiz sayilmasi giindeme
gelebilir. Ayni sekilde teknigin bilinen durumunda Markush tipinde ifade edilmis
bir bilgi varsa ve bu ifade ¢ok fazla sayida {iriine karsilik geliyorsa, bu tiriinlerin

her birinin teknigin bilinen durumuna dahil oldugu sdylenemez. Kanimca ilk
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bakista ilgili teknik alandaki uzmanin gorebilecegi iirlinler teknigin bilinen
durumuna dahil sayilmalidir. EPOBA igtihatlariin kimisi fotografik yenilik
prensibini benimsemekte, sadece asiri net, neredeyse yaziyla belirtilmis olan
iriinleri yeni saymamakta, digerleri i¢in yeniligi korumaktadir. Bu fikir de
kanimca ilgili teknik alandaki uzmanin roliinii neredeyse hige saymaktadir ve

zaten doktrinde siddetle elestirilmistir.

Ilk tibbi kullanimlar, iiriin patenti olarak ila¢ sanayinde smirsiz bir korumaya
kavugabilmektedir. Bunun sebebi patent korumasinin istemlerle belirleniyor
olmasidir. Eger bir {iriiniin ila¢ olarak kullanimi ilk kez kesfedilmisse ilag¢ olarak
kullanima dair bir istem biitiin ila¢ alanin1 kapsiyor olacagindan ¢ok genis bir
koruma saglayacaktir. Kanimca bu kadar genis bir koruma, bulus sahibinin
topluma sundugu bilgiye nazaran kendisine asir1 bir avantaj saglamaktadir.
Halbuki patent hukukunun ruhu topluma sunulan bilgi karsiliginda bulus sahibine
bulusundan simurlt bir siire ile miinhasiran ekonomik fayda saglama imkani
vermektedir ve bu durumda ekonomik fayda ile topluma sunulan bilgi arasinda
bir olgiiliiliik gereklidir. Ilk tibbi kullanimlara da bu sekilde sunulan bilgi
nispetinde, yani uygulama alani ile sinirli bir koruma saglanmasi patent
hukukunun ruhuna daha uygun olurdu. Aslinda kimya alanindaki patentlerin
tamaminda benzer bir sorunla kars1 karsiyayiz, yeni bulunan molekiiller i¢in iiriin
korumasinin de benzer sekilde asiri, Olciisiiz bir avantaj sagladigini sdylemek
yanlis olmayacaktir. Belki de sadece kullanim alanlar1 ile sinirli patent hakki

saglanmasi patent hukukunun ruhuna daha uygun olurdu.

Ikinci (sonraki) tibbi kullanimlara ictihatlar ve Isvigre Tipi Istemler yoluyla
patent yolu acilmigsa da EPC 2000 hiikiimleri ile artik ikinci tibbi kullanim
patentleri hukuki dayanak kazanmustir, dahasi Isvigre Tipi istemler artik
kullanilmayacaktir. Tiirkiye’de PatKHK ikinci tibbi kullanimlara dair bir hiikiim
igermemektedir ancak 13 Aralik 2007 tarihinden itibaren EPC 2000 hiikiimleri
uygulanacagi i¢in bu tarihten sonra yapilacak patent bagvurularinda ikinci tibbi
kullanimlar patentlenebilir. Ne var ki, bu tarihten &ncesi igin de Isvicre tipi
istemler yoluyla patent bagvurusunda bulunulmasi durumunda yetkili organlarin
yorumlart sonucu patent hakki belirlenecektir, zira PatKHK bu konuda bir yasak

ongormemektedir. Fakat bu tarihten 6nceki bagvurular i¢in ikinci tibbi kullanim
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patentlerinin hiikiimsiiz olmas1 gerektigi yoniinde iilkemizde mahkeme kararlari

mevcuttur.

Ikinci tibbi olmayan kullanimlardan kasit, bilinen bir {iriiniin yine bilinen bir
kullanim1 ancak bilinmeyen bir etkisi ile ilgilidir. Zaten bilinen ve kullanila gelen
bir iirlinlin bilinmeyen bir etkisi sonradan bulus konusu olursa, iste bu bulus EPC
ictihatlarinda yeni olarak kabul edilmektedir ve patentlenebilir. Aslinda bu igtihat
ikinci tibbi kullanimlarin kabulii sonrasinda gelistirilmistir. Ikinci tibbi
kullanimlarda da bilinen bir ilag bilinen bir yolla kisilere uygulanmakta ve etkisi
fillen dis diinyaya yansimakla birlikte heniiz farkina varilmamaktadir. Iste
sonradan farkina varilan bu bilgiyi bulus olarak agiklayan kisinin patent
korumasindan faydalanmasi gerektigi diisiiniilmiistlir. Aslinda dis diinyaya
yanstyan ama farkinda olunmayan etkinin bir igsel etki oldugu ve bunun yeniligi
zedelemedigi belirtilmistir. ikinci tibbi kullanimlara dair tedavi usullerinin
patentlenemeyecegi yoniindeki EPC hiikmii Isvigre Tipi istemleri giindeme
getirmis, boylelikle patent korumasi saglanmsti. ikinci tibbi olmayan kullanimlar

icinse zaten bdyle bir sinirlama s6z konusu degildir.
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